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INTRODUCCION.

Un sistema de economia de mercado no puede funcionar si los consumidores potenciales
no estan en condiciones de identificar la marca de los productos o servicios de su preferencia de
otras utilizadas para proteger productos o servicios andlogos en el mercado, pues dicha
identificacion es la que permite a los interasados distinguir 10s productos o servicios que prefieren,

dando fugar a fa relacién de piblico consumidor con la entidad productiva correspondiente.

Por ello, 1a capacidad distintiva extrinseca de las marcas ha sido considerada como el
elemento mas importante que éstas peseen, pues tal capacidad es la que permite que el publico
consurnidor identifique la marca de los productos o servicios de su preferencia, de todas aquellas
que existen en el mercado para amparar productos o servicios similares, garantizando asi la

libertad de eleccién del publico consumidor, y 10s procesos normales de formacidn de la clientela.

Nuestro legislador consciente de la conveniencia e importancia econdmica de las marcas
como instrumento de identificacion y distincién de los diferentes productos y servicios en el
mernnds, sl Lpditene selatiouer il wsleINE [egiSTal en que los derechos sobre las marcas
fueran ordenadamente atribuidos, ctorgandeo a sus fituiares una serie de facultades, que les
permitiesen proteger |a capacidad distintiva extrinseca de sus marcas y con ello, impedir las
practicas de competencia desleal que tuvieran el propdsito de desviar su dientela a productos o

servicios iguales o similares que ostentasen una marca semejante en grado de confusion a la suya.

Es justo mencionar y afirmar que el sistema de proteccion y defensa a los derechos
marcarios ha mejorado considerablemente en nueslro pais, pues lo ciento es que México ha

realizado importantes esfuerzos para modernizar y consolidar sus sistema de proteccién a los
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derechos de propiedad industrial, de conformidad con la politica de internacionalizacién ©

globalizacion de nuestra economiz,

No obstante, consideramos que después de las mejorias que ha tenido la Ley de
Propiedad Industrial en relacion con sus antecesoras, nuesiro sistema marcario requiere de mas
difusién para que los mecanismos que tutelan la capacidad distintiva extrinseca de las marcas,
sean eficientes en [a proteccidn contra los actos de competencia desleal que dia a dia son mas

comunes.

El objetivo principal de este trabajo es mencionar y analizar los mecanismos establecidos
por la Ley de Propiedad Industrial para tutelar el uso exclusivo de las marcas, en virtud de tas
extensas facultades que posee el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para interpretar y
aplicar criterios tanto para la proteccion de registros marcarios ya inscritos como  la de nusvos

signos que solicitan registro

Pana tales efectos, hemos dividido este irabajo en tres partes, analizandose, en la primera
de ellas, lo relativo a las generalidades de la doctrina marcaria, a efecto de tener un pancrama
claro de la ubicacién de las marcas dentro de nuestro sistema juridico, de su concepto dentro del
ambito doctrinal y legal, de sus funciones, 105 elementos ¢ caracteristicas esenciales que deben

. — . . . . - ve '
P T A L T TR, G A T G RIS S al

Asimismo, dentro de esta primera parte se estudiara el funcionamiento del procedimiento

registral para la obtencién de un derecho exclusivo sobre una marca.

En ia segunda parte de este estudio, se realizard un andlisis detallado de uno de fos
mecanismos que la Ley de |a Propiedad Industrial tiene para proteger la capacidad distintiva
extrinseca de las marcas, esle mecanismo denominado recurso administrativo de nulidad o

comunmente llamado nulidad de registro estara integrado para su estudio en |as causas que dan
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origen a la nulidad, asi como los que estdn acreditados para ejercitar la accién y dar inicio a todo el

procedimiente en donde el Instituto dard su fallo en forma de sentencia.

Es asi que como la resolucién se da en forma de sentencia, en esta segunda parte también

se analiza ta forma © medio legal que se tiene para impugnar |as resoluciones de dicho Instituto.

En nuestra tercera parte, af igual que la segunda, se realizard un andlisis sobre el
funcionamiento de otro de los medios que se tienen para proteger el derecho exclusivo sobre el
uso de una marca, denominado declaracién administrativa de infraccion, el cual tendrd como
contenido los casos en que se suscita la infraccién que contempla la ley, los que estdn acreditados
para promoverla, asi como todo el proceso que se requiere para determinar la declaracion de la

trfraceion.

Dentro de esta (ltima parte también se locara lo respectivo a sanciones de tipo
administrativas y penales las cuales relacionaremos con articulos como el 213, 214, 223 y 224 de

la ley en comento.

Debe mantenerse en mente que !a importancia de este trabajo radica en que de no
lograrse el fortalecimiento de estas figuras de proteccidn, asi como de la regulacion y aplicacion de
1@ ey, 105 Mecanismos que coriempla nuestra legislacion seguirdn siendo poco eficaces para
proteger la capacidad distintiva extrinseca de las marcas, observando sus titulares como se

desvanecen sus derechos en perjuicio de la vida comercial y del publico en general.

Esto se puede observar desde el momento en que para la obtencién de las declaraciones
administrativas se aplican criterios o parametros subjetivos dando pie a la discrecionalidad con la

que puede actuar el Instituto.



CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA MARCA.

1) UBICACION DENTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

"Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de ta inteligencia y del trabajo
intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que ellos puede

resultar, acostimbrase darle fa denominacion genérica de propiedad intelectual '

Existen otras denominaciones equivalentes como propiedad inmaterial, bienes juridicos
inmateriales y dereches intelectuales. Comprenden los derechos relatives a las producciones
intelectuales del dominio literario, cientifico y artistico asi como las patentes de invencidon y

mejoras, modelos y dibujos industriales y todas las obras pertenecientes al campo de la industria.

La propiedad inmaterial est formada por dos ramas distintas; la primera, conocida como
propiedad intelectual 0 derechos de autor que comprende las obras de la inteligencia y del ingenio
humano manifestadas en el campo de las artes y de las ciencias, la segunda, llamada propiedad

Imdusttia) S0 weld wunsmuiud pLi PROGUCCIONES que operan en ef campo industrial y comercial,

Ahora bien, explicaremos que es la propiedad industrial, ya que el objeto de este trabajo se

encuentra englobado en esta area.

La propiedad industrial es consecuencia de la libertad del comercio y de la industria; se
desarrotia en un régimen de economia de mercado en la que |a propia ley fundamental, es decir, la

Constitucion, fomenta 12 libre concurrencia.

' Rangel Medina,David, Tratado de Derecho Marcario, editerial Libros de México 5.A., México, 1960, p. 89.



La propiedad industrial se constituye "por las premogativas industriales que aseguran al
titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de la reproduccién ya de una creacion rnueva, o bien
de un signo distintivo."? Los objetos generales de estas prerrogativas se ordenan segun sus fines

en io siguiente:

A, Creaciones Industriales nuevas,
a) Patentes de invencién
b) Modelos de utilidad
¢) Disefios y dibujos industriales
d) Secretos industriates
e) Variedades vegetales

f)y Circuitos integrados

B. Signos distintivos
a) Marcas
b} Nombres comerciales
c) Avisos comerciales

d) Denominacién de origen

C. Represion de competencia desleat

D. Traspaso de tecnologia

Del cuadro sindptico previamente establecido, claramente se desprende como las marcas

son objeto de lo que conocemos como signos distintivos.

2 Roubier,Paul, citaldo por Ranget Medina, op cit, p 102



6

Los signds distintivos forman parte fundamental dentro de la Propiedad Industrial, pues los
mismos son utilizados con el propdsito de diferenciar comercialmente los productos y servicios de
un empresario respecto de aquellos ofrecidos por sus competidores en el mercado.® Este propdsito
relativa a la diferenciacién comercial tiene una doble finalidad; por un lado, proteger a los
consumidores permitiéndoles identificar los diferentes productos o servicios de otros de su misma
especie o clase; identificacion que resulta de maxima importancia para el piblice consumidor en un
regimen de libre competencia en donde iguales produclos y servicios poseen una calidad diferente
dependiendo de la entidad productiva o comercial de la cual provienen; y por otro, proteger a la
entidad comercial o productiva que ha logrado obtener una ventaja preferencial por parte de los

consumidores del resto de sus competidores.”

En vista de lo anterior, podemos afirmar que las marcas regulan la concurrencia econdmica
con el objeto de que ésta sea leal y honesta, uniendo a las diferentes entidades comerciales o
productivas con su clientela, es decir, se protegen no sdlo a favor de quienes legaimente utilizan
tales signos, contra ka imitacién o uso no autorizado de las mismas, sino también a favor del
publico consumidor, quien de esta forma podra elegir libremente los productos o servicios que

satisfagan la calidad de sus expectativas.

P L

L IVl A WE ARG A,

Numerosas son las definiciones doctrinales y legales en tomo a las marcas, entre las

cuales existe una enorme homogeneidad.

A) Concepto Doctrinal

* Serrano Migallon, Fernando, La Propiedad Industrial en México, editorial Porrua, § A, presentacion a la
?rimera edicion, doctor Roberto Villareal Gonda, primera edicion 1992, México, DF ,p 9
Thid . pp 9-10



Se podria hacer la afirmacidn que existen tantas definiciones de marca, como doctrinarios

al respecto hay, pero sdlo mencionaremos algunas.

€l maestro Rangel Medina ha separado como resultante de {a gran cantidad de

definiciones, en cuatro grupos.

a) marca como signo de procedencia
b) marca como individualizador de producto
¢} marca come indicador

d} marca como indicador e individualizador, en funcién de la chentela.

Dentro del primer grupo encontramos las siguientes definiciones, tomadoc en consideracion

los textos del Dr. Rangel Medina y de Justo Nava Negrete como fuentes de consuita:

Ainé; “La marca de fabrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un producto y

que permite reconocer la fabrica de que proviene ¢ la casa comercial que lo vende™®

Pouiliel: “La marca es un medio material de garantizar el origen © simplemente la
procedencia de la mercancia a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier modo

"
Yuw Wi 3o THILUT] e,

Este mismo autor Ia deftnié como “aquel signo distintivo a la ayuda del cual un fabricante o

comerciante distingue sus productos de los productos de sus competidores™’

Dentro del segundo grupo podrian estar las siguientes definiciones:

? Rangel Medina, op. cit , p 154
¢ 1bid
? Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, editorial Porrua, primera edicion, México, 1985. p.144.



Laborde precisa que se confunde a la marca de origen con la emblematica por lo cual esta
segunda “es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un
comerciante imprime e! caracter de su personalidad sobre sus productos para distinguiros de 10s

de sus (:ompetidoress"a

Ladas expone que ta marca “es fundamentalmente un signo, un simbolo, 0 emblema que

sefiala, distingue las mercaderias de un productor de las de otro.™

De acuerdo a Justo Nava Negrete la marca es "todo signo o medio material que permite a
cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que elabora o expende, asi como
aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata

s la de atraer clientela y después conservarla y aumentaria™®

Pasando al tercer grupo propuesto por el Dr. Rangel, las definicicnes son las siguientes:

Ramslla une ambas tipos de definiciones para hacer una tesis mixta y define la marca
como “la sefal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleada lo mismo que el propio
nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo cual se distinguen,
provienen de su fabrica o comercio y distinguirlas especiaimente de |os productos que hacen

competencia,”’

Sepulveda nos dice que “la marca es un signo para distinguir. Se emplea para sedalar y
caracterizar mercancias o productos de la industria, diferenciandolos de otros. Tiens por objeto la

marca, proteger las mercaderias poniéndolas al abrigo de la competencia deslezl mediante la

* Range! Medina, op. cit.,, p 155
? Ibid.

'9 Nava Negrete, op. cit, p 147
H Rangel Medina, op cit, p. 156
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identificacién. Estan destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar

su procedencia.""?

Dentro del cuarto grupe propuesto estarian las siguientes definiciones:

La doctrina italiana contemporénea ve en la marca un elemento inmaterial de ia hacienda
mercantil. Considera que la marca esta orientada en funcidn de la clientela. Con estas modalidades

podemos aseverar se apega al concepto que podriamos ltamar clasico.

Ascarelli la define asi: “la marca sirve para individualizar al producto, también ella
constituye un bien inmaterial, que se traduce materialmente en una contrasefia puesta en las
marcancias o en su embalaje, y que sirve para indicar la procedencia del producto de una

hacienda determinada, atrayendo y conservando ia clientela.””?

Ferrara la conceptia como aquello “que identifica las mercaderias procedentes del

establecimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda,""*

De estas definiciones encontramos elementos comunes, como es, la funcidon de

individualizar y distinguir los productos, asi como identificar a los productos come provenientes de

rimrtry Fahrinanta

En lo personal podemos decir que la marca es todo signo que distingue e individualiza
bienes o servicios de otros del mismo género ya sea iguales o similares,; es el signo por medio del
cual se alras a la clientela, y que puede ser reconccido como simbolo de garantia o da

procedencia de un fabricante o prestader de servicios.

2 1bid
1 Rangel Medina, op cit,, p. 157
" lbid.



B) Concepto Legal.

No obstante, para comprender, interpretar y aplicar la reglamentacion juridica del Derecho
Marcario Mexicano, juzgamos indispensable analizar la definicién que nos brinda nuestra
legistacion, pues sblo asi podemos tener una idea clara de su concepto, de sus funciones y da las

condiciones necesarias para su proteccién.

Actuaimente el articulo 88 de a Ley do la Propiedad Industrial define a la marca como

*todo signo visible que distingue productos o servicios de atros de su misma especie o clase.”*

Lo anterior, implica que el ordenamiento de Propiedad Industrial en vigor, define a la marca
unicamente mediante su funcion esencial, es decir, en relacidn a la funcidn de distintividad de las
marcas, limitando e! alcance de la tutela legal, Gnicamente a aquellos signos capaces de

individualizar los diferentes productos o servicios de un mismo género en el mercado.'®

3) FUNCION DE LA MARCA.

Existen diversas opiniones respecto a las funciones que pueden atribuirse a una marca.
Algunos autores estiman que son cuatro las funciones que las marcas estan destinadas a cumpiir.
No obstante, al igual que el maestro Nava Negrete, consideramos que son cinco las funciones de

las marcas, mismas que se explicaran a continuacion:

¥ vale la pena mencionar que el termino “visible” limita lo que debemos entender por marca; ya que impide
la existencia de marcas olfativas, gustativas y tactiles. Es por esto que en México sélo son registrables come
marca los signos materiales.

% La Ley de la Propiedad Industrial de 1942 definia 2 la marca no solo mediante su funcién de distintividad,
sino también por medio de su funcidn de procedencia. Sin embargo, consideramos acertado el hecho de que el
legislador haya definido a la marca énicamente mediante su funcion distintiva, pues como veremos mas
adelante ésta constituye la funcidn mas impertante.



A) Funcién de Procedencia.

Constituye la funcién mas antigua del signo marcario. Durante mucho tiempo fue
considerada como la funcién esencial y fundamental de las marcas. Es por esto que ei articulo 96
de’la Ley de Propiedad Industrial de 1942, garantizaba a los titulares de marcas "8l derecho al uso
exclusive de una marca para distinguir los articulos que elaborara o vendiera y denotar su
procedencia.””’

A pesar de la importancia que algunos autores siguen otorgando a esta funcion,
consideramos que el signo marcario ha perdido poco a poco su funcidn de procedencia llegando a
ser actuaimente, sdlo un signo de identificacion, pues en la practica el publico consumidor conoce
cada vez menos ¢! origen de los diferentes productos o servicios, siendo asi el elemento mas

importante el renombre adquirido por los productos asociados a una determinada marca, ™

Aun cuando en |a actualidad nuestra legislacion le ha restado importancia a esta funcion,
vale la pena destacar que ésta siempre se ha encontrado condicionada a una funddn auin mas
importante: La funcion de distintividad de las marcas, pues si un signo marcaric no es lo
suficientemente distintive, es  decir, si no cumple efeclivamente con su funcién individualizadora

puede incduso provocar confusiones acerca del origen de la mercancia que ampara.'’

B) Funcién de Garantia de Calidad.

Todo signc marcario persigue ser identificado con una determinada calidad, pues el

consumidor buscara la marca def producto o servicio cuya calidad satisfaga sus expectativas. Por

' Rangel Medina David, op. cit, pp 173-176
'* Nava Negrete Justo, op. cit., pp. 151-154
% Rangel Medina, David, op.cit. p 176.
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esto afirmamos que el objeto de las marcas no es tanto garantizar et origen de un producto, sino su

calidad.

En este sentido, la finalidad asignada a las marcas constituye una verdadera funcidn social
toda vez que a través del mismo se protege tanto al consumidor coma al productor, pues mientras
al primero se le protege asegurdndole que la mercancia que adquiere s la que realmente desea,
al productor se le asegura un medio para diferenciar sus productos de aquellos puestos en el

mercado por sus competidores, afirmando su calidad, y por consiguiente el valor de los mismos.”

C) Funcién de Proteccion.

La funcién de proteccién de las marcas deriva de su propia tutela legal. Si tomamos en
consideracidn que el pdblico consumidor identifica los productos de su preferencia mediante la
marca que estos ostentan, indiscutiblernente necesita de la marca como una forma de proteccion
en contra de aquella mercancia que no se encuentra legalmente marcada o cuya presentacion se

dirige a enganaric.”’

Paradéjicamente, la proteccion al publico consumidor sélo podra lograrse mediante la
isia leyal Ug Vb LR EWIOS Uel ular de una marca, pues solo mediante la proteccidn que otorga
el Estado es que el titular de una marca puede evitar las practicas de competencia desleal por

parte de sus compelidores.

Lo anterior, no sdlo viene a evidenciar 1a necaesidad de un ordenamiento de caracter sociat

que regule efectivamente los derechos marcarios asegurande al consumidor no sélo que su

0 Alvarez Soberanis, Jaime, La reguiacion de invenciones y marcas y de la rasferencia de tecnologia,
editorial Porrua, S.A., primera edicion, México, D F, 1979, p 56.
M Nava Negrete, Justo, op. cit., p 157
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eleccién sera totalmente libre, sino también la necesidad de proporcionar a los titulares todas las
acciones y medidas legales necesarias para combatir Ias posibles usurpaciones, pues si la marca
constiluye el dnico instrumento mediante el cual el pdblico consumidor le otorga su confianza,
resulta de vilal importancia poner a su alcance los medios jurigdicos necesarios para combatir las
practicas de competencia desleal que tienden a engafar al piblico consumidar haciéndolo adquirtr

productos que ostentan marcas semejantes a aquellas gue esta habituado a identificar.

D) Funcién de Propaganda.

Esta funcidn constituye un reclamo de! producto o servicio amparado por la marca. En
efecto, si tomamos en consideracién que es la marca lo que permite al publico consumidor
identificar un producto o servicio de todos aquellos iguales o similares que existen en el mercado,
podriamos decir, que es la marca lo que indirectamente permite la formacidn y conservacidn de la
ciientela. Es por esto, que el titular de la marca tratara de otorgarle al publico consumidor un
producto o servicio de buena calidad, pues sabe gue es, precisamente, a través de su marca que
recogera los beneficios de su aceptacion por parie del publico consumider, quien a! haber quedado
satisfecho al adquinr su producto o servicio, lo solicitard nuevamente por su marca, difundiendo de
esta forma las ventajas o cualidades de! mismo, transformando asi a la marca en un valioso factor

de atraccion y conservacién de la dientela @

E} Funcidn Distintiva.

Resulla ser la funcidn mds importante del signo marcario ya que distingue los bienes o

servicios de otros iguales o semejantes. Es resultante de la naturaleza misma de la marca.

2 Rangel Medina David, op. cit, p 179
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Si pudiésemos observar todas las legislaciones que han existido respecto de esta materia,
podriamos apreciar que Ja funcién intrinseca o definitoria del signo marcario es la de identificar o

distinguir productos y servicios de olros de su mismo género o especie.z'

Podemos apreciar esto en nuestra legislacion en los articulos 89 y 90, de la Ley de
Propiedad Indusirial, que tratan de los signos que pueden constiluir una marca, ya que deben ser
suficiertemente distintivos, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen ©
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; asi como aquellos que no seran

ragistrables como marca.,

La distintividad favorece a que el piblico consumidor pueda hacer una libre seleccidn entre
los productos o servicios similares; permite asimismo la identificacién frente a otros productos

incluyendo los que no ostentan marca ante los cuales también realiza una funcién diferenciadora.

El comprador de un articulo de marca exige que la marca posea rasgos caracteristicos
simples que él pueda grabar facilmente en |la memoria, expresar en forma méas concisa posible y

ancontrar con rapidez.®

Es por esto que consideramos que el grado de diferenciacion que debe imprimirse a fodo
SIETS Ml e v v ey T w1 SimiIEIRU (@S IINPOMANe ge 1o0a la marca, ya que si una marca no

logra cumplir eficazmente con su funcidn identificadora no puede constituir iegalmente una marca.

Con base en lo anterior, es que afirmamos que lodas y cada una de las funciones de la
marca se encuentran condicionadas a su funcion distintiva, pues sdlo si una marca logra identificar
un producto podra ser una auténtica garantia de calidad u origen, un éxcelente elemento

publicitario y el medio de proteccion mas eficaz contra la competencia desleal.

' Nava Negrete Justo, op. cit., p 161,
¥ Rangel Medina, David, La Marca como instrumenio Regulador de Comercio, Revista de la facultad de
Derecho de Méxice, Tomo XXXV, No 139, 140, 141, enero-junio de 1985, México D.F.



4) CARACTERES ESENCIALES DE LA MARCA.

El concepto y la finalidad de la marca ponen de manifiesto la existencia de determinados
requisitos que ésta debe de satisfacer si pretende cumplir cabalmente con sus funciones.” Es por
esto que la Ley de la Propiedad Industrial otorga el registro como marca dnicamente a aquellos

signos que poseen las condiciones necesarias para constituir validamente una marca.

Existen varias clasificaciones en cuanto a los requisitos de la marcs, por lo que
atendsremos a aquella que loma en consideracidn las consecuencias juridicas que trae la falta de

©stos requisitos y la importancia de Ios mismos para producir su exclusividad.

- Los de caracteres esenciales o de validez son los que incluyen: distintividad,

especialidad, novedad, licitud, veracidad.

A) Licitud.

El articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, consagra ia licitud de las marcas al prohibir
expresamente el regisiro de todo signo que sea contrario al orden pablico, a la moral y a las
buenas costumbres ¢ bien cuando contravengan cualquier disposicion legal. Asimismo, este
requisito se encuentra implicito en varias de sus disposiciones, ya que la licitud de una marca debe
entenderse con base al principio general de derecho que dispone que un derecho privalivo sélo es

valido sing lesiona los derechos de terceros.®

B} Veracidad,

2 Rangel Medina David, op cit, p 183
™ Nava Negrete, Justo, op cit, p 191
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Cualquiera que sea el signo elegido, éste no constituiria una marca valida si contiene
indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al pQblico a error sobre el origen,
procedencia, calidad ¢ naturaleza de la mercancia que pretende proteger, ¢ bien, cuando haga

incurrir en engafto en la seleccion de los productos.

Siuna marca no es veraz, no sdlo queda fuera de la proteccion legal, sino que su usc s
sancionado por ruestra legislacién, ya que su empleo constituye un tipico acto de competencia

desleal.

C) Distintividad.

La capacidad o eficacia distintiva de un signo marcario es consecuencia lbgica de su propia
naturaleza y de su funcion principal. Por esto consideramos que existe un nexo indisoluble entre
capacidad distintiva y marca; pues si un signo no logra satisfacer eficazmente la finalidad disitintiva

de las marcas no puede constiluir legalmente un signo marcario.”’

Para que una marca cumpla cabalmente con la funcidn que la ley le ha asignado, no basta
con que sea uno mas de los signos aceptados como aptos para ser usados como marca, sino que
es indispensable que dicho signo tenga la capacidad distintiva exigida por la propia ley. De aqui
yue 1@ Ley ge Proplecad Industnal, regule la capacidad o eficacia distintiva como un requisito
indispensable que debe contener cualquier signo que aspire a ser tutelado como marca, al
establecer que pueden constituir una marca “‘Las denominaciones y figuras suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de

aplicarse frente a los de su misma especie © clase, ™

D) La Novedad de las Marcas.

¥ Ibid., pp. 166-168
* Aniculo 89 fraccion | de 1a Ley de la Prapiedad Industrial.



Como hemos visto, para que exista una marca valida no basta con que e! signo sea capaz
de individualizar o distingurr los productos o servicios a los cuales protegerd, sino que es
indispensable que sea nueve o diverso de otros signos utilizados para diferenciar el mismo género

de productos o servicios. ™

Dicho en otras palabras, para que una marca sea objeto de apropiacion individual, no solo
&s necesano que el signo sea original para amparar la mercancia a la cual se aplicara como
marca, $ino que es preciso que este sea lo suficientemente diferente a todas aquéllas ya utilizadas

o solicitadas para proteger el mismo género de productos o servicios en el mercado.

Para determinar sobre la novedad de una marca no s6lo es necesario que ésta sea
diferente de aquéllas que amparan productos o sefvicios que perlenezcan a su misma clase, sino
que resulta indispensable, que el signo que la constituye sea al mismo tiempo diverso de todas
aquéllas que protegen productos o servicios similares o correlacionados con la clase de productos

o servicios que dicha marca pretende distinguir.’”

El dotar a una marca de novedad no es dificil, pues ésta debe ser entendida como el grado
de diferenciacion que posee una marca con respecto a otras previamente registradas o solicitadas
mory ameornr 122 THIMIC D LiTidi s pradunivs U ST viwus, B3 UeLl, COIMO UNa novedad relativa o
de apiicacién.” Por esta razdn, es que pueden coexistir legalmente dos denominaciones idénticas
de diferente titular, pues el simple hecho de que estas amparen productos o servicios de diferente

género o especie produce |la novedad de aplicacion requerida por nuestra legislacion.

2 En este aspecto entiéndase incluidos, ademas de las marcas, los avisos y nombres comerciales pues no se

podra registrar una marca si viola los derechos adquiridos por un tercero mediante un nombre o aviso

comercial que proteja la elaboracion o venta de productos o 1a prestacion de servicios similares a los que se
retendan proteger con la marca.

49 Existen productos y servicios que se encuentran correlacionados aungue se ubiquen en diferentes clases de

Ja nomenclatura oficial, los cuales deben ser tomados en consideracion al determinar la novedad de una

marca. V . Clase 30 para proteger café y clase 42 para proteger servicios de cafeteria

31 Rangel Medina, David, op cit, p 193



No obstante lo anterior, no debemos perder de vista la excepcién establecida por las
llamadas marcas notoriamente conocidas, las cuales poseen novedad en todo tipo y clase de
productos aun sin registro, impidiendo asi el registro de otras iguales o similares en cualquier

clase @

Como se puede apreciar, 2 través de la novedad que debe imprimirse a todo signo
marcario, se protege tanto al tilular de una marca con mejor derecho, como al pablico consumidor,
toda vez que la utilizacion de las marcas carentes de novedad acarrean confusién en cuanto a la

identidad real y al origen de la mercancia que amparan en perjuicio de ambos.

De aqui que sea indispensable que el ordenamiento juridico conceda a los litulares de un
registro marcario los mecanismos necesarios para proteger la novedad de sus marcas, contra

cualquier acto de usurpacion.

Con &l objeto de resguardar la capacidad distintiva extrinseca de tas marcas previamente

registradas |a Ley de Propiedad Industrial preve tres diferentes mecanismos, que a saber son:

a) La irregistrabilidad de marcas cuya novedad es nula o insuficiente mediante el examen
ue IIOVGOBO.::

b) La accion de nulidad.™

3 Anticulo 90, fraccion XV de la Ley de Propiedad Industrial y articulos 6 bis, 10 bis y 6 quinguies del
Convenio de Paris,

* |.a fraccian XV del anticulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, y las disposiciones de este mismo
crdenamiento relativas al examen de novedad que se practica a las marcas cuyo registro se solicita consagran
la novedad de las marcas al prohibir el registro de todas aquellas que sean idénticas o semejantes en grado de
confusion a otras ya registradas y vigentes, asi como a aquellas en tramite de registro presentadas con
anterioridad para amparar los mismos o similares productos o servicios

3 Esta accion de nulidad se otorga por los posibles errores o inadvertencias que la autoridad pudiera legar a
cometer durante el examen de novedad. Articulo 151 fraccion 1V de la Ley de Propiedad Industrial.



) La accion de infraceién.®

5) CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.

A continuacion expondremos las principales categorias indicando su imporancia vy alguna

de las consecuencias juridicas que implican.

A) Marcas Nominativas, Innominadas, Tridimensionales y Mixtas.

Las marcas nominativas: Son aquellas que permiten identificar un producto ¢ servicio
mediante una palabra o conjunto de palabras. Su importancia radica en que no sélo deben
distinguir gréficamente un producto sino también fonélicamente, pues es la pronunciacion el

elemento mas importante de este tipo de marcas,

Estos signos marcarios penetran entre la gente, porque el piblico rapidamente aprende y

con facilidad recuerda el sonido de una o mas palabras en las que la marca se compone,®

En las marcas verbates no hay que tomar en cuenta la forma especial de las letras sino el

sonide de 1a patabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en que caracteres viene escrita,”

Las marcas innominadas: Son figuras que pueden reconocerse visuaimente, Su
peculiaridad radica en ser simbolos, disefios, logolipos o cualquier elemento figurativo que sea

distintivo.

¥ La accion de infraccitn prevista por el articuto 213 fraccion IV que establece 1a posibilidad de impedir el
uso de una marca de hecho igual 0 semejante a otra anteriormente registrada para amparar 10s mismos o
similares productos o servicios.

¥ Rangel Medina, David, op ¢it p 216.

7 Ibid.
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La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su caracteristica en el
sentido de la vista, sin que para nada concurra en elia el oido; penetran entre el pablico en cuanto
ofrecen a la vista materia de percepcion, grabandose en la mente por medio de la memoria

visugl

Las marcas tridimensionales: Son aguelias que prolegen envollorios, empagques, envases y
la forma o presentacion de los productos siempre y cuando éstos resulten distintivos de otros de su

misma especie o clase.™
Las marcas _mixtas: Son aquellos signos que combinan palabras, siglas o numeros con

elementos figurativos o bien formas tridimensionales con cualquiera de fos elementos praviamente

mencionados quée s& muestran como un solo elemento o conjunto distintivo.

B) Marcas Defensivas, de Reserva, Ligadas y Colectivas.

Las marcas defensivas: También Ilamadas protectoras, son aquellas que presentan

semejanza a la vista o al oido, las cuales son llevadas al registro por algunos industriales y
comerciantes no con la finalidad de ser usadas, sino Unicamente con la intencién de usar una de
2M0S Y Blew mipoun uo 1ol LEIOS COMPELAores usen o registren una marca similar susceptible de

causar confusién con la marca en uso.®

Se llama de proteccién o de defensa porque alrededor de la marca principal, que es la

unica utilizada en la practica, los signos analogos “forman una red de seguridad construida por las

38 g
Tbid.

3% Articulo 53 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial

0 ver Rangel Medina, citando a Ladas op. cit., p.230
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marcas satéliles que tienen sélo una misién defensiva, haciendo mas dificil la agresion y

asegurando asi la validez de la marca que interesa al empresarnio”.*'

Marcas de reserva: Se llaman de reserva Jas marcas registradas para ser eventualmente
usadas. Se trata generalmenie de marcas con cierlas cualidades que las hagan atractivas al
publico consumidor, que sean sugestivas @ interesantes para sefalar ciertos productos o para fines
de publicidad y que tos comerciantes e industriales precavidos registran, reservandolas para su

uso antes que otros se anticipen v las adopten.

Marcas ligadas: Difieren de las marcas de proteccidén y de reserva en que no estan
formadas Unicamente con el propésito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca

originaria o principal se exploten simultdneamente por su titular.

Caracteristicas de tas marcas asi formadas es que no pueden ser transmitidas sino en
conjunto. Para todos los demds efectos, cada marca se considera como un registro independiente.
Algunos autores las llaman marcas en serie, y bajo tal rubro se dice que consisten en
determinadas marcas que se aplican, con peculiares variantes, a los diversos productos o articulos

de un establecimiento.

Marca Colectiva: Es el signo destinado a ser colocado sobre mercancias para indicar
especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad,
region o pais determinado. Encuentra su utiiidad particular alli donde los productos son reputados,
pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de la

marca individual y sobre todo el depasito y las persecuciones en el extranjero,

1 ver Rangel Medina citando a Guglielmo op. cit, p 230
2 yer Rangel Medina citando a Ladas op cit ,p. 234
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No distingue los articulos de un productor determinado de aquellos de sus competidores,
fabricantes o comerciantes de los mismos produclas, pero opone la proteccion de una asociacion

iocal, en su conjunto, a los productos de otras regiones.®

Es preciso no confundir las marcas colectivas con la designacion del nombre del lugar de
produccién (art. 116 Ley de Propiedad Industrial), ni con las denominaciones geogréficas o simples
indicaciones de procedencia de los productos (art. 105, Xil, 148 y 153 LPL), ni con las menciones
sobre calidad, cantidad, peso, clase, lugar de fabricacién, naturaleza u origen de los articulos que

se amparen con marcas (art. 11, 153 y 154 LPI)

C) Marcas Compuestas y Marcas Complejas.

Segun algunos autores marcas compuestas son las constituidas de elementos que
considerados aisladamente, no podrian ser apropiados como marcas por ser del dominio publico,

ya que generalmente estan formadas por la combinacion de palabras o figuras de uso comuan,

Siendo pues esa reunién o conjunto caracteristico lo que constituye la marca, entonces su
novedad radica no en la denominacion en si y por si, sino en la configuracidn que se te dé, en ia

disposicién de los elementos, en los colores con que se ha trazado, asi como en la representacién.
Cuando se forma con la asociacién de diversas marcas del mismo titular o con reunion de
elementos que considerados separadamente, por si mismos son idéneos para conslituir marcas,

entonces se dice que la marca es compleja o asociada.

D} Marcas de Fabrica, Comerciales y de Agricultura.

* Rangel Medina, David, op. cit , p. 237
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Marca de fabrica o industriak Es el signo distintivo usado especialmente por el industrial,

por el productor o por su concesionaric para distinguir los productos salidos de la empresa o

creados por el fabricante y para determinar el establecimiento, fabrica o taller que los elabord.

Marca de comercio: Es llamada también mercantif o comercial y consiste en el simbolo,
signo o contrasefia que emplea &l comercianie, expendedor ¢ vendeder de articulos elaborados,
sea cual fuese su productor, para indicar no el origen de su fabricacion, sino para sefialar a los

consumidores el buen crédito del establecimiento comercial que despacha tales mercancias.*

Marca de agricultura: Segin los autores y legislaciones gue las reconocen como
integrantes de una lercera categoria de marcas, las agricolas son aquellas que usa el agricultor
para denotar el origen de los productos de sus cultivos, como semillas, plantas, cereales, frutas,

etc.

S$i bien es cierto que atendiendo al sujeto titular de las marcas que amparan productos ds
la tierra, dichas marcas aparentements podrian justificar su designacién como un tercer grupo, en
realidad no existe razdn l6gica, ni siquiera de orden practico para pretender tan indlil subdivision.
En efecto, si se examinan los productos agricclas en su estado original, se advierte que

comunmente se identifican tanto por los agricultores como por el publico en general, por su nombre

UL,

E) Marcas Nacionales, Extranjeras e Internacionales,

Marcas Nacionales: Se consideran como nacionales tas marcas registradas en México, de
conformidad exclusiva con la Ley de Propiedad Industrial, y las que se hayan registrade durante ia
vigencia de las teyes de 1889, 1903,y 1928, con base exclusivamente an las disposiciones de

alguna de dichas leyes.

* ver Rangel Medina, David, ap cit ,p. 246
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Marcas Extranjeras: Son aquellas que, depositadas ya en otro u otros paises, se registran
en México al amparo de Jas disposiciones de la Convencion de Unién de Paris y de las

correspondientes de la legislacién nacional.

Marca lnternacional: Son tas que en virtud del acuerdo de ila Conferencia de Madrid
fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sido depositadas en la Oficina Internacional de Berna,
quedaron registradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio,
salvo el caso de que las administraciones de dichos paises hubiesen denegade la proteccion

haciendo uso de la facultad que les confiere al articulo 5° del convenio referido.

F) Marcas Registradas y no Registradas.

La distincidn entre estos dos lipos de marca es clara, pues se determina a través de la

existencia del registro que preve nuestra legislacion,

El sisterma marcario mexicano se basa en el registro constitutivo o atributivo, mediante el
cual sélo tas marcas registradas obtienen plenamente la proteccion que otorga nuestra legislacion,
tal y como se desprende del articulo 87 de la Ley de Propiedad Industrial. No obstante, debemos
advertir que € citado precepto preve la posibilidad de uso legal de marcas no reaistradas S Fetn oe
asi, pues el esquema legal mexicano considera como fuente material del derecho al use exclusivo
de una marca tanto al use anterior de la misma, como a su registro. De aqui el porque las marcas

de heche 0 no regisiradas reciben cierto grado de tutela juridica.46

4* Siempre que no invadan el derecho de exclusividad de terceros, pues de lo contrario, se actualizaria alguna
causal de infraccién Nos referimos al caso de marcas no registradas que se usan con posterioridad al regisiro
existente

% yéase Rangel Medina, David; Derecho de ta Propiedad Industrial ¢ Intelectual, efectos del primer uso,
UNAM, segunda edicion., México, D.F, p 50
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6) ADQUISICION DEL DERECHO AL USO EXCLUSIVO.

Como ya hemos visto, México cuenta con un sistema constitutivo o atributivo en relacién
con los ilamados derechos marcarios. Lo anterior es asi ya que si bien es cierto que nuestra
lagislacion otorga ciertos efectos juridicos al primer uso de un signo marcario, también lo es que
establece unicamente un mecanismo para obtener el derecho a la exclusividad de uso de una
marca: el otorgamiento del mismo mediante el procedimiento de registro ante el Instituto Mexicano

de ta Propiedad Industrial (IMPI).¥

A) Procedimiento de registro.

Los articulos 113 a 125 de la Ley de Propiedad Industrial asi como 53 y siguientes de su
reglamento establecen los requisilos que han de cumplirse a fin de obtener el registro de una

marca.

Para iniciar el procedimiento de registro de un signo marcario es necasario presentar ante
la oficialia de partes del IMPI el formato de la solicitud junto con el recibo de pago por |a tarifa de

aprovechamiento correspondiente.

Una vez recibida la solicitud de registro por el Instituto, fa Direccion de Marcas procede a

realizar el ilamado examen administrative o de forma, a efecto de verificar si ios datos de la

¥ Uno de los efectos juridicos que otorga la Ley de Propiedad Industrial al uso anterior de una marca ¢s el
poder nulificar un registro marcario idéntico o similar que ampare productos o servicios anillogos a la marca
previamente utilizada. Sin embargo, el que nuestro sistema marcario establezea este tipo de derechos a favor
de las marcas de hecho legales con base en el principio general de “primero en tiempo, primero ¢n derecho”
de ninguna manera implica que por ¢l simple uso se pueda adquirir el derecho a la explotacién exclusiva de
una marca.
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solicitud y los anexos estan completos y si en general satisfacen los requisitos de forma legales y

regfamentarios.

Pasteriormente, dicha direccidon procede a realizar el examen de registrabilidad intrinseca
de la marca, en donde se cerciora de que el signo propuesto a registro sea en si mismo registrable,
es-decir, verifica si la marca elegida efectivamente cuenta con los requisitos de originalidad,

veracidad y licitud exigidos por la propia ley.

Si et resultado del sxamen administrativo, fuese en el sentido de que los datos aportados 0
los documentos presentados no estuviesen en regla, la Direccidn de Marcas gira un oficio,
requiriendo al solicitante para que subsane el error o ta omision, fijandoie un plazo de dos meses
para que cumpla con los requisitos faltantes, en la inteligencia de que si no cumple dentro del plazo
legal con lo requerido se tiene por abandonado el rdmite perdiéndose asi la fecha legal o de

presentacion,

Ahora bien, si la marca no fuese registrable en si misma ya sea porque fuese descriptiva,
engafiosa o ilicita, la Direccién de Marcas lo comunicard dentro del mismo oficio al solicitante,

fundando y motivando la negativa del registro solicitado.

Coandn en rnmelasar con 20 caanones e UNNE Y a8 registrabilidad intrinseca de la
marca propuesta a registro, se procede enseguida al examen de novedad, durante el cual la
Direccién de marcas tiene 1a obligacién de verificar que el signo marcario propuesta a registro no
sea idéntico 0 semejante en grado de confusidn, tanto a un aviso o nombre comercial ya publicado,
registrado o solicitado, como a una marca ya registrada o solicitada con anterioridad, para proteger
los mismos 0 similares productos o servicios a los cuales se aplicara el signo elegide, con el objeto

de ravisar si éste no viola los derechos de un tercero.
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5i durante el examen de novedad no se encontréra ningun signo distintivo semejante en
grado de confusién para proteger la misma clase de productos, © bien productos o servicios
similares en diferentes clases, se concedera el registro de la marca, prosiguiéndose el tramite

hasta la expedicidn del titulo correspondiente.

Si por el contrario |2 Direccién de Marcas encontrase un nombre comercial previamente
publicado o solicitado, o bien un registro o solicitud anterior, cuya semejanza con la marca
propuesta a registro resuitase dudosa o indeterminada, se lo informara al solicitante, citandole
como anterioridad opanible al registro de su marca el nombre, aviso comercial o marca encontrada,

con el abjeto de que el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga.

En respuesta, el solicitante puede alegar en su beneficio que la Direccién de Marcas, ha
hecho un apreciacion muy estricta y que en realidad no existe autentica semejanza; ya $ea porque
las signos son suficientemente diferentes como para crear confusion entre el pablico consumidor, o
bien porque los productos que amparan no pueden ser considerados como similares. En este caso
la Direccidn de Marcas tomard en consideracidn lo argumentado por el solicitante, emitiendo su
resolucion, ya sea desestimando ta antericridad y por consiguienie concediendo el registro
marcario correspondiente, o bien negando el mismo por estimar inminente la violacién de los
derechos de un tercero. No obstante en este Gllimo caso el solicitante podrd promover juicio de

anmpany ef CONEA ce 1a resolucion de negativa del registro de la marca que solicitd,

Es importante mencionar gque puede suceder que fa anteriordad citada se encuentre
viciada de nulidad, haya caducado o se haya extinguido, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 104, 112, 151, 152 y 153 de la Ley de Propiedad Industrial, En estos casos el solicitante
deberé pedir que se suspenda el trémite de registro hasta en tanto se resuelva e} procedimiento

contencioso correspondiente.
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Finalmente, una vez superadas las anterioridades, se concedera el registro marcario
solicitado, expidiéndose sl titulo del registro otorgado y ordenandose su publicacion en la Gaceta

de la Propiedad Industrial det mes en que dicho registro haya sido efectivamente otorgado.

La obligacién del IMPI de publicar las resoluciones relativas a los registros marcarios es de
vital importancia para la proteccién de los derechos de propiedad industrial, toda vez que es el
medio idéneo para la difusion de actos o situaciones juridicas que pueden repercutic en los

derechos adquiridos por terceros

El Derecho a la exclusividad de uso de una marca implica mucho mas que la simple tutela
de un signo utilizado para distinguir determinados productos o servicics. Por lo  tanto,
consideramos necesario mencionar algunos aspectos relativos al derecho subjetive otorgado al

titular de un registro marcaric.

1. Deracho exclusivo al uso exclusivo de la marca

2. Derecho a usar Ja marca en territorio nacional, tal como fue registrada o modificaciones
que no alteren su caracter distintivo.

3. impedir que la marca se use como término genérico

4. Derecho de persecucion a los infractores.

5. Derecho de exigir reparaciones del dafo y pago de daftos y perjuicios.

6. Derecho de obtener la expedicion del dictamen técnico para el ejercicio de la accion
penal en caso de delito.

7. Derecho de solicitar la practica de medidas precaulorias en ¢aso de violacion de
derechos.

8. Derecho de solicitar la nulidad de registros marcarios posteriores.

9. Derecho de transmision total o parcial y de otorgar o constituir gravamenes.

10. Derecho de otorgar licencias.

11. Derecho de renovar registro.
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12 Derecho de renunciar al registro mediante su cancelacion.
13 Derecho de ostentar la leyenda marca registrada, su abreviatura o el simbolo ®

14. Derecho de limitar los productos o servicios amparados, en forma volurtaria.®

La propiedad que otorga un registro marcario no es absoluta, por esto decimos que los
derechos de propiedad que se ejercen sobre una marca son derechos de propiedad sui generis,
ya que estos a diferencia de los derechos de propiedad que se gjercen sobre bienes materiales,
se extienden Unicamente al territoric nacional, ™ por un periodo de 10 afos a partir de su fecha
legal y para proteger exclusivamente los productos o servicios especificados en [a solicitud de
regsstro.“’ No cbstante, el alcance de la propiedad scbre una marca podra ampliarse por un
pericdo indeterminado siempre y cuando su titlular renueve puntualmente su regislro51 y no

sobrevenga ninguna causal de extincidn o perdida,

A grandes rasgos podemos decir que el derecho de exclusividad se extingue al
presentarse cualquiera de las siguientes circunstancias:

1 Caducidad per falta de uso durante los tres aftos inmediatos anteriores a la solicitud de
Declaracién Administrativa de Caducidad

2 Extincion por usar el registro marcario con alteraciones que afecten su caracter
WIS WIUVE,

3 Cancelacion por haberse convertido la denominacion marcaria en un términe genérico.

4 Caducidad por no coincidir el usuaric de la marca con el titular que aparece registrado.

5 Dilucién

* Al respecto, ver Rangel Medina, David, op cit., supra pie de pagina 3, p p 58-59 y Sepulveda, Cesar, El
Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, ed. Porrua 8 A segunda edicion, México, D.F , p.p 141-156
? véase al respecto, Range! Medina, David, Derecho de la Propiedad Indusirial e Intelectual, UNAM,
segunda edicion, México, D F , V Principio de tersitorialidad, pp 55-57

*® Gracias al principio de especialidad el alcance de la propiedad de una marca se limita a la proteccion de fos
roductos para lo cual fue registrada, V. Ibid , pp §5-57

Ver articulo 134 Ley de Propiedad Industrial
2 anticulos 130 y 152 fraccion 1l Ley de Propiedad Industrial
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8. Caducidad por falta de renovacién

7. Cancelacion voluntaria.

8. Nulidad.

9. Por haber sido utilizado el signo o uno semejante en grado de confusidn por un tercerc
con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o bien ¢on anterioridad a la fecha
de primer uso.*

10. Por cualquiera de las prohibiciones establecidas en el articulo 129 de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Ahora bien, de todas formas en que puede extinguirse el derecho al use exclusivo de una
marca, consideramos que la que acarrea las peores consecuencias es la dilucion, pues ésta

implica la perdida de la esencia misma de una marca: su capacidad o eficacia distintiva.

En efecto, si tomamos en consideracion que una marca Unicamente puede cumplic
cabalmente con su funcién identificadora cuando esta posee novedad, es definitivamente la
dilucidn la forma de extincion més grave que existe, pues ésta genera la perdida de la capacidad
distintiva de un registro marcario, acarreando consecuencias contrarias a los mismos objetivos
para los cuales fue regulada su exstencia como una institucién e instrumento reconocido por

e pmebrm mie b ——

P

Lo que se lleva dicho pone al descubierto una vez mas, la importancia que tiene el requisito
de novedad para !a observancia de los fines de la legislacién marcaria, asi como el cuidado que

debe tener la autoridad al determinar sobre |a existencia del mismo en una marca.

3 Articulo 92 fraccion | Ley de la Propiedad Industrial.
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Para poder regutar y proteger eficazmente la novedad de los registros marcarios
previamenta concedidos, resguardando al mismo tiempo los intereses de la colectividad y los de

orden publico el Estado ha otorgado al IMP™ Ias siguientes facultades:

- Verificar la existencia de los requisitos esenciales o de validez que debe poseer loda
marca para el otorgamiento de los derechos marcarios, mediante ef procedimiento de

registro y concretamente a través del examen de novedad,
- Decretar la nulidad de los registros marcarios erréneamenie concedidos.

- Velar per los intereses de orden publico y por los de la colectividad, reprimiendo actos
de competencia desleal, declarando la infraccién por el uso de marcas de hecho
similares en grado de confusién a registros marcarios previameante concedidos, © bien

poniendo les bases técnicas para la persecucién de delitos
- Dar publicidad a los actos que afecten |los derechos marcarios de los particulares,

Ahora bien, si bien es cierto que corresponda al IMP| proteger la novedad de los registros
marcarios preexistentes al momento de decidir sobre la concesion de un nuevo registro, también lo
es que cormesponde a su litular ejercer las acsiones necesarios para obiener la proteccion a sus

derechos frente a terceros.

Desgraciadamente, en la rmayoria de los casos el titular de un registro marcario no
comprende la naturaleza del derecho olorgade por el Estado, pues en muchos casos quien ha
obtenido el registro de su marca cree haberse rodeado de una muralia de exclusividad. Sin
embargo, esto no es asi, pues el procedimiento de registro es falible y entre mas prestigio vaya

ganando una marca mayor sera la tentacion de sus compstidores de acercarse a ella con un signo

3 Decreto por el cual se crea el IMPI, Diario Oficial de la Federacién de fecha 10 de diciembre de 1993,
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andlogo. Por esto consideramos que el registro de una marca es sélo la primera etapa de la lucha

. porla defensa de una marca si se pretende conservar el derecho al uso exclusivo de la misma,

De esta forma podemos decir que el titular de todo registro marcario debe asumir una
actitud de lucha constante si desea conservar la novedad de su marca. Dicha lucha ha de llevarse
a cabo en dos tesrenos, en el mercado impidiendo la fabricacion, comercializacion y distribucion de
productos que ostentan marcas analogas, mediante el gjercicio de la accion de infraccion: y en el
registro, evitando la coexistencia de registros marcarios similares en grado de confusion al suyo,
detectandolos por medio de su publicacion en la Gaceta de Propiedad Industrial, y promoviendo la
declaracion de nulidad de dichos registros similares que lienden a diluir la marca que se quiere

proteger.

Por consiguente, el titular de la marca ha de estar atento en ambos terrenos, en el
mercado, manteniéndose informado de los nuevos productos que ingresan a él; y en el registro, a

través de la publicacién de los registros otorgados en ia Gaceta de Propiedad Industrial,

A quien aplica esta politica marcaria, la autoridad debe garantizarle 1a proteccion de su
marca y la seguridad de que ésta no se debilitara, diluyéndose por la coexistencia de marcas

similares en la misma clase 0 en clases que agrupan productos ¢ servicios semejantes a su

ramictrs
-

El objetivo de todo aquél que registra una marca es que ésta sea Unica én su clase, pues

sabe que solo sera justificable la extincidn de su derecho peor su inacgidn,
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CAPITULO SEGUNDO.

LA NULIDAD COMO MEDIO DE PROTECCION AL USO EXCLUSIVO DE LAS MARCAS.

Nuestra legislacion otorga al titular de un registro marcario la exclusividad de su uso, lo
cual implica tanto |a obligacion de la autoridad por conservar dicha exclusividad, como el derecho
de prohibir a cualquier tercero no autorizado su explotacién o la de otro similar en grado de

confusion, pues en ambos casos habria perjuicio del interés general.

Con el objeto de restituir [as posibles violaciones a la capacidad distintiva de las marcas, y
por tanto al derecho de exclusividad de una marca, la Ley de Propiedad Industrial ha puesto a
disposicién de su titular dos tipos de acciones, una llamada accion de nulidad, la cual veremos en

aste capitulo y otra denominada accidn de infraccion que veremos mas adelante.

1) CAUSAS DE NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA.

El legislador ha estabiecido en el articule 151 de la Ley de la Propiedad Industrial cuatro

fracciones que hacen valer este recurso.

A) Se establece gque el registro de una marca es nulo siempre que se haya otorgado en
contravencion a las disposiciones de la misma ley o de la que hubiese eslado vigente en la

época de oforgamiento.
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Este precepto otorga al titular afectado una accién imprescriptible dando la oportunidad de
anular en cualquier momento todos los registros marcarios posteriores que invadan la

esfera de proteccion de su registro. ™

A} La que establece gque cuando una marca sea igual 0 semejante en grado de confusion a
otra que haya sido usada en el pais 0 en el exitranjero con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares
productos © servicios, condicionado a quien haga valer el mejor derecho por uso,
compruebe el uso ininterrumpido de la marca en el pais o en el extranjero, antes de fa

fecha de presentacion o en de la fecha de primer uso declarada por el que ia registré.

B) Cuando el registro se haya ctorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud.

C) Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion, existiendo
en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o
semejante en grado de confusién y que se aplique a servicios o productos iguales o

similares,

D} Cuando el agente o representantae, e usuario o distribuidor del titular de una marca
rraraeleam ey mmen ml madenmines =l [ b e . . L
COTWRLD T D SUIINTIE, CTatil 5 wnigu i tuyiouy @ DU TRIHWIT U g3ld U LY A simiar

en grado de confusién, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, En

este caso el registro se reputara como obtenido de mala fe.

Al estudiar el procedimiento de registro de una marca, vimos como la Direccion de Marcas tiene la
cbligacitn de realizar el llamado examen de novedad, con el objeto de verificar que el signo
marcario propuesto a registro sea lo suficientemente diferente a todas aquellas marcas

previamente registradas o solicitadas para los mismos o similares productos o servicios, a efecto

* Fraga Gabino, Derecho Administrativo, 37" edicion, editorial Pormia, México, D.F., pp. 295-303
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de proteger su novedad, garantizando asi la exclusividad de uso de un registro marcario vigente

antenior.

Con respscto al otorgamiento del registro podemos decir que el examen de novedad es un
procedimiento de caracter prrs:\n'anti\.'mf‘6 que tiene por objeto garantizar los derechos de terceros,
puas es a través del mismo como la autoridad administrativa se percata de la existencia de
marcas similares en grado de confusidn al signo marcario propuesto a registro, para finaimente,
determinar si dichas marcas son o no un obstaculo para el otorgamiento del registro marcario

sclicitado.

Lo anterior lo podemos ver claramente en el articulo 90 de LPlI en las siguientes
fracciones:
Ant. 90.- No seran registrables como marca:
XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca
que el Instituta estime notoriamente conocida en México, para ser aplicables a cualquier

producto o servicio.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en trdmite de
registro presentada con anterioridad & una registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similarag nradontan o oomdzing DL CLbarge, o podld IGGISTArse Una marca que sea idéntica a

otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo litular para aplicarta a productos o

servicios similares.

XVIi. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de corfusidn a un nombre comercial

aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, Cuyo giro

%% Crf Fraga Gabino, op.cit p.265. Afirmamos que el examen de novedad es un tramite de caricter preventivo
pues se realiza antes que la autoridad administrativa otorgue el registro.
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preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la prestacién de los servicios gue
se pretendan amparar con la marca y siempre que el nombreé comercial haya sido usado con
arfterioridad a la fecha de presentacidn de la solicitud de registre de la marca o la de uso
dectarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando ta solicitud de marca la presente
el titular del nombre comercial, si no existe oiro nombre comercial idértico que haya sido

publicado.

Determinar si un registro marcario s o no un obstaculo para el otorgamiento de ofro de
diverso titutar no es sencillo, pues e examen de novedad, como toda obra humana, es susceptible
de error y la apreciacion de la semejanza en grado de confusién entre dos marcas, o la posibilidad
de que esta se dé, no siempre es tarea facil, ya que no existe disposicion alguna de cuya

aplicacién surja la confundibilidad de un cotejo marcario.®

Es por eslo que antes de otorgar el registro a una marca que ampare productos o servicios
similares a otra previamente registrada y vigente, la Direccion de Marcas, debe tener la certeza™
de que dicha marca es lo suficientemente novedosa como para poder identificar o distinguir los
productos que pretende proteger, pues de otra forma el otorgamiento del nuevo registro violara el
derecho de exclusividad previamente concedido, ireyendo como consecuencia la nulidad det

registro posterior.

La doctrina, |a jurisprudencia y la ley misma han elaborado un minimo de reglas que deben

% gemanario Judicial de la Federacién, Ociava época, t. X V-1, p 207, Febrero 1994,

57 En caso de duda sobre la confusién entre dos marcas, la autoridad debe negar el registro, pues la simple
posibilidad de confusion es una de las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para la
determinacion de la semejanza en grado de confusion Rangel Medina, David, op.cit, p. 189, Nava Negrete,
Justo, op.cit., p. 171 y Seputveda Cesar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, editorial Porrua
S.A., segunda ed México DF p2il.
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ser atendidas para formarse un juicio acerca de la semejanza de las marcas, ya sea para

impedir su registro, © para nulificar el registro indebidamente otorgado."’a

1% Es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe alender para determinar si

hay imitacion.

La similitud entre dos marcas no depende de los elementos dislintos que aparezcan en
elias, sino de los elementos semejantes. Por tanto, el juzgador esta obligado a dar mas

atencidn a los elementos de semejanza que a los de diferenciacion.

2%, La apreciacidon de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del

simultaneo.

No se deben colocar las dos marcas una enfrents de la otra, para mas facilmente
descubrir, mediante una comparacion atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si entre

ellas existen analogias tales que, colocadas separadamente, puedan criginar confusion.

3*, Para resolver técnicamente si una marca es imitacién de ofra legalmente regisirada,

ambas deben ser consideradas en su conjunio, teniendo en cuenta todos los elementos que

{ag ronchh LY [FS e ko eldm rmooo e

Si con esle meétodo se encuentra semejanza que pueda inducir a confusidn o a error sobre
la procedencia de los articulos, habra usurpacién. No es correcto pues, fragmentar o mutilar las
marcas, especialmente cuando quien asi obra es el usuario o regisirante posterior. La
exigencia se explica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general,

de modo que la imitacion se produce cuando dos marcas {ienen en comun casi todos sus

3% Rangel Medina, David, “Principios fundamentales para juzgar la imitacion de marcas™, Revista mexicana
de 1a Propiedad Industrial y Artistica, Aflo 1V, No. 8 Julio Diciembre 1966, México, D.F
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elsmentos caracteristicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente

considerados.

4 La comparacion de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y

no entre los productos.

Existe imitacion cuando la marca puede ser confundida con otra, no cuando un producto puede

ser confundido con otro.

Siguiendo con los conceptos del Dr Rangel Medina, explica también que hay diversos

principics, al amparo de los cuales, las autoridades admirustrativas y las judiciales han de juzgar la

usurpacién marcaria. He aqui algunos principios:

113

Debe parirse del hecho veridico de que cualquiera puede crear una marca gue no
tenga similitud con alguna ya existente en el mercado o que, sin explotarse, esta

reservada por ley a un tercero.

Quien recurre a la imitacidén de una marca de renombre para difundir [0s productos de
su fabricacion o venta, no procede con leaitad, pues no es correclo copiar una marca
Jo wuu Swad para lanzarla al mercado, sea para especular con ella; el que adopla una

marca ya reservada a un tercero no hace sino apoderarse de un bien ajeno,

Si las explota, ya sea como productor o como vendedor, el imitador de marcas esta
convencido de que obtendrd una ganancia iicita del consumidor ignorante o
desprevenido o del comprador en general, que es inducido al error sobre la mercancia
adquirida. Al no tener como punto de comparacion ta marca original, el comprador esta
impedido para recordar los rasgos cafacteristicos del producto que realmente desea y

diferenciarlo del que se le ofrece fraudulentamente



Si la marca etegida para ser copiada ha sido objeto de intensa publicidad con
anticipacidn a Ja fecha que presenta a registro la marca imitadora; si ademas quien
solicita este segundo registro es un productor o vendedor de articulos de la misma
clase; si, por ende, es un conocedor del mismo ramo industrial y comercial, tales
circunstancias excluyen toda posibilidad de buena fe en la adopcidn de una marca
parecida para distinguir los mismos productos. La présuncién por una parte de que el
usurpador tenia conocimiento de ia existencia de la marca de su competidor y, por
otra, de que diche signo pertenecia ya a un tercero, es un elemento que debe ser
valorado al emitirsa un fallo sobre la anulacidn del registro. El comercio licito descansa
sobre la lealtad en las transacciones de los competidores, y una conducta que se aleje
de esta norma, no puede pasar inadvertida, antes bien, debe influir en el dnimo de

quien decide, sin que ello implique la invasién de la esfera del juez penal.

Para concluir con las reflexiones anteriores, es preciso hacer notar que los que se
dejan apuntados son los motivos que han determinado en el legislador el afén de crear
normas gue, por un lado, garanticen la seguridad juridica del duefio de una marca ya
registrada, quien, para darle prestigio, ha invertido esfuerzo, tiempo y capital, y, por
otro, protejan al publico consumidor evitando que los derechos del comprador sean
UeaLul IKIUOS, 10 que aconteceria si, en lugar de entregarle un producto auténtico por

el que da su dinero, recibe una imitacién fraudulenta. Siendo esa la filosofia de la ley
marcaria, su interpretacion y aplicacién para resolver todo confticto originado por el
choque de la marca espuria con la legitma, deberd hacerse de manera que en tal
colision de intereses, resulte favorecido el industrial o comerciante honrado y no el
usurpador. Proceder en otra forma, ya sea por ignorancia, ¢ por tolerancia ¢ por
lieratidad en la interpretacién legal, significa tanto como abrir las puertas a la pirateria

de marcas y propiciar |a habilidad y subterfugios de guienses la practican.
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2) ¢QUIEN PUEDE PROMOVER LA ACCION DE NULIDAD?

E! articulo 6 de la Ley de Propiedad Industrial establece, a grandes rasgos, todas y ¢ada
una de las facultades conferidas al IMPI, come dnica autoridad encargada de los derechos de
propiedad industrial. De la lectura de dicho articulo podemos advertir como las atribuciones
concedidas a dicho Instituto no terminan con la concesidn o renovacion de un registro marcario,
sino que se extienden a la facultad de revisar la irregutaridad de su$ propios actos, tal y como se
desprende del contenido de las fracciones I} y IV del citado precepto, asi como lo dispuesto por el
articulo 155 del citado ordenamiento. No obstante, con principio de division de trabajo, el articulo 5
del Acuerdo por el que se delegan facuttades en los Directores, Subdirectores, Jefes de
Departamento y otros subaltemos dei IMPI,59 delega la facultad de sustanciar y declarar
administrativamente la nulidad de los registros marcarios a la Direccién de Proteccion a la
Propiedad Industria) {DPPI), por consiguiente, actualmente dicha direccion es la autoridad que

posee |a potestad para declarar la nulidad de un registro marcario.

Por asto, la declaracibn administrativa de nulidad de un registro marcario puede iniciarse
de oficio, por la misma autoridad,® por el Ministerio Publico, cuando tenga algun interés la
Federacidn, o bien a peticién de pare por el titular del registro preexistente, cuya esfera se vea

invardifa per ol Minrsaeisats 22 U5 T Gieh v stinuial ke G Yl ady U LOTITUSION,

3) ¢ANTE QUIEN SE TRAMITA LA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD?

Como ya lo habiamos mencionado, en el articulo 6 de la Ley de Propiedad Industrial

establece a grandes rasgos todas y cada una de las facultades conferidas al IMPI. De la lectura de

* publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha § diciembre de 1994
® Articulo 155 LPT. La facultad conferida a la autoridad administrativa deviene en razon de la defensa de los
intereses publicos que la misma ley tutela
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dicho articulo podemos ver en su fraccidn NV Ja facuttad conferida para declarar

admunistrativamente 1a nulidad de regisiros marcarios,

Art. 6 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de
propiedad industrial, es un orgamsmo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio

propio, el cual tendra fas siguientes facultades:

V. Sustanciar 103 procedimientos de nulidad, caducidad y cancetacién de los derechos de
propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme o dispone esta ley y su reglamento y, en general, resclver las

solicitudes que se susciten con motivo de |a aplicacidn de la misma.

Segun lo anterior, el articulo 5 del Acuerdc por el que se delegan facultades en los
Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y otros subalternos del IMP1®' delega la facultad
de sustanciar y declarar administrativamente Ia nulidad de los registros marcarios a la Direccién de
Proteccion a la Propiedad Industrial (DPPI), por consiguiente, actualmente dicha direccién es la

autoridad que posee la potestad para declarar la nulidad de un registro marcario.

Si analizamos de manera global la situacién que surge en aquellos casos en que ¢ titular
de un raqistro marearia enlicita la mudidad do ates cocioder 1 onalsd L Laa cliv S0 ia Lausal 08
nulidad contenida en la fraccion IV del artigulo 151 de la LPI, podremos percibir como el conflicto
de intereses no 50lo surge entre particulares como en principio pareceria, sino entre la autoridad
administrativa y el titular del registro marcaric preexistente, en virtud de [a controversia que se

genera con motivo del registro que ella misma otorgd,

Parece dificil ubicar una efectiva contraposicién de intereses entre el particular y la DPP],

por ser ésta, hasta cierto punio, un ente diverso al funcionario que dio origen al acto que se

! publicado en i Dizrio Oficial de la Federacion de fecha S de diciembre de 1994,
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impugna, sin embargo el confliclo o choque de intereses entre ambos se evidencia cuando
tomamos en consideracién lo que realmente implica el solicitar |la declaracion administrativa de

nulidad de un registro marcario con base en ia causal que nos ocupa.

En efecto, el hecho de que el titular de un registro marcario previamente concedido estime
que otro posterior es nulo por ser semejante en grado de confusion at suyo, significa que dicho
particular se esta oponiendo al criteric sostenido por 1a autoridad administrativa al momento de
determinar sobre la confundibilidad de las marcas durante el otorgamiento del registra posterior, lo
cual indirectamente significa que se encuentra denunciando la interposicién que dicha autoridad

realiz6 de 16 que realmente debe entenderse por semejanza en grade de confusion. ™

Se trata pues de un choque de intereses derivado de lo que el titular del registro
preexistente estima procedente al amparo de 1a ley y lo que la autoridad reputa improcedente con
base en la interpratacion de la misma, apoyandose para ello en los argumentos esgrimidos por el
titular del registro posterior, quien en realidad adopta un papel de oposicién dnicamente por obra

del interés que le representa maniener 1a vigencia de su registro.®

Por consiguiente, a la demanda de nulidad aparece la reaccion del titular del registro
posterior, quien en verdad posee la posicion de un tercero perjudicado, coadyuvando a que
ertheietn b dmbamentaciie 40 L Lulunuad, uoeylua U0, NASIa gonoe e es posible, la procedencia

de la accion.

Ahora bien, si a esta problematica e agregamos gue el IMP| como Unica autoridad

1 ver Rangel Medina, David, La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana, Revista mexicana
de la Propiedad Industrial y Artistica, No 20, julio-diciembre 1972, MéxicoD F

3 Brischia Sierra, Humberto, La Declaracion Administrativa en la Ley de la propiedad Industrial, Revista de la
Facultad de Derecho de Mexico, México, D F.t VII, nums. 25-26, encro-junio de 1937, pp. 122-123.




43

adminisirativa en materia de propiedad industrial debe mantener un criterioc més o menos uniforme,

la situacion sobre la parcialidad se agudiza,

Es por esto que consideramas tan importante para 'a conservacién del uso exclusivo de un
registro marcario la actitud que adepte su litular, pues s6lo si éste se encuentra debidamente
informado de todos y cada uno de los nuevos productos y servicios que ingresan al mercado
tendra conocimiento de jas marcas que se encuentran usurpando su registro, pudiendo asi solicitar
la proteccion por parte del Estado, a efecto de que se impida e uso de las mismas y con ello, el

engafo al publico consumidor y la erosidn de la capacidad distintiva de su marca.

De esta manera vemos como el litigio real en estos casos se genera entre el particular y la
autoridad, quien adopta un lugar de juez y parte en virtud de [a aulodefensa que realiza de su
propia interpretacion de 12 ley o de lo gue ella estima como semejante en grado de confusién. Esta
problemética se vuelve aun mas compleja por las dificultades que acarrea la determinacion de \a

confundibilidad entre marcas.®*

4) OPORTUNIDAD PARA EJERCER LA ACCION

Los medios juridicos empleados para la regulacién de la competencia industrial y
comercial, que como hemos visto, &s la esencia de la teoria de la propiedad industrial, consisten en
dos acciones: la accidn de competencia desleal y la accién de usurpacién o invasién de derechos

de propiedad industrial.

En el caso de la usurpacién se supone la previa existencia y reconocimiento de derechos

exclusivos, de prerrogativas que deben ser respetadas por toda persona, y todo atentado a este

“1bid , pp 122123
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derecho constituird desde luego, una infraccidn que ameritard una sancion juridica. Si es un
derecho exclusivo que otorga el registro de una marca lo que e competidor trata de lesionar, la
accion apropada para repeler tal conducta sera la de imitacién, o uso ilegal o falsificacion, etc., que
tiene como presupuesto la existencia de una prerrogativa, de “una exclusividad” otorgada vy
reconocida por el Estado al btular det derecho. En cuya hipétesis el buen éxite del ejercicio de la
accidon dependera de la satisfaccion y concumencia de todos y cada uno de los requisitos
substanciales y formales que la ley exige en cada caso concreto para fincar responsabilidad al

infractor 5

El sistema adoptado por nuestro pais puede considerarse como mixto, ya que si bien es
cierto que basicamente es el ragistro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también
es verdad que e! uso produce efectos juridicos antes del registro, y con posterioridad a su

otorgamiento

La ley contempla la posibilidad de conceder ef registro de una marca que comenzo a ser
usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen
a la anulacion del registro ya otorgado para der Jugar al registro de la marca usada con
anticipacién. La exigencia reglamentaria de sefialar en la soficitud del registro la fecha en que se
inicio el uso de la marca, tiene como finalidad, determinar si precisamente antes de ser depositada
la sulud UT 1egiouw, S ESdUU NEDIa aaquinao un derecho preferente frente a quien solicite o
haya obtenido ya un registro de marca que nunca se¢ haya usado. Por olra parte, otorgade el
registro, para la subsistencia del mismo, es preciso que se lleve a cabo la explotacion comercial o
industrial del signo protegido por el regisiro, pues de lo contrario no puede renovarse y entonces
deviene !a caducidad o se extingue por no haberse efectuado Ja comercializacién de la marca
dentro del plazo legal respectivo. Por Ultimo, quien esté usando una marca igual o parecida a ofra
registrada con postericridad & la fecha de ese uso, puede oponerlo al derecho de exclusividad

proveniente del registrante; es decir, el propietano de la marca registrada podra actuar contra

% Rangel Medina, David, op cit, pp 106-107
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quienes, sin sU consentimiento, hagan uso de la marca igual 0 parecida para productos similares,
pero carecera de accidn contra quien dentro de estas dos circunstancias, venia usando la marca

antes de ser solicitado el registro.

En relacibn con esta accién, vale Ja pena destacar que la misma Unicamente podra
gjercitarse dentro de un plaze de § afos, contados a partir del dia siguiente a aquel en que
efectivamente s& ponga en circulacion la Gaceta de Propiedad Industrial en donde se publique el
registro posterior;ss pues de lo contrario ésta prescribird en perjuicio del titular que posee un mejor
derecho sobre la marca. De aqui que sea indispensable que el titular del registro previamente

concedido promueva la solicitud de declaracién administrativa de nulidad dentro de este plazo.

No obstante, como los casos de confusién no sélo afectan el derecho de exclusividad del
titular del registro anterior, sino también el interés general, en cuanto a que se debe proteger al
publico consumidor del riesgo de la confusidn, el legislador ha establecido en la fraccién | del
citado precepto una accidn imprescriptible a favor del titular afectado, estableciendo que el registro
de una marca es nulo siempre que se haya otorgado en contravencién a las disposiciones de la
LP!, o la que hubiese estado vigente en la época de su otorgamiento. Esta disposicién concede al
titular de un registro preexistente la oportunidad de anular en cualquier momento todos los

registros marcarios posteriores gue invadan la esfera de proteccidn de su registro, por carecer de

Ym memmmidad o

S

WO Coaigivu pun @ plupia oy, pudienug dst HIdnener 1@ exciusivicad de su

marca.w

De esta forma aun cuando la accién de nulidad prevista por la fraccidn IV del articulo 151
de la LP| prescriba en perjuicio del titular del registro preexistente, éste siempre contard con
aquélla establecida en la fraccién |, la cual podra ejercitar en cualquier tiempo, fundandose para

ello tanto en la fraccién XV del articulo 90, si el registro posterior fue otargado durante fa vigencia

8 Articulo 8 Ley de la Propiedad Industrial
57 En relacion con esta accién de nulidad véase Fraga, Gabino, op cit., pp 295-303
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de la LPI, o bien en sus disposiciones correlativas, establecidas en la fraccion X1 del articulo 91
de Ley de Invenciones y Marcas, asi como en la fraccién X! del articulo 90 de la Ley de Fomento
y Proteccion a la Propiedad industrial. Estos ultimos preceptos textualmente establecen lo
siguiente:

Articulo 91.- No seran registrables como marca:

XVIIl. Una marca que sea semejante a ofra ya registrada y vigente, aplicada a [os mismos
o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior

tomandola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

Articulo 90.- No serdn registrables como marca:

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite de
registro presentada con anterioridad a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca idéntica a otra
ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o

servicios similares.

Prman oo aomds Bhol v, of sopiinu Ukl LEQISIAC0T S ha conservado intacto a través del

tiempo, pues las disposiciones relativas a esta prohibicién no han sido modificadas.

5) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. FASES

Es conveniente mencionar que por aplicacion de las disposiciones procesales, la nutidad

de un registro marcario puede invocarse tanto en via de accion como en via de excepcién, sin que

la via intentada afecte la procedencia de la misma, pues en caso de que la nulidad se oponga en
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via de excepcion, esta sera estudiada previamente al andlisis de fondo del asunto y en caso de ser
declarada fundada traera como consecuencia la falta de interés juridico y de accién de la parte

actora gracias a la retroactividad de los efectos de la declaracién de nulidad.

Ahora bien, cuando fa nulidad de un registro marcario se promueve en via de accién, el
procedimiento aplicable es sumamente parecido al de cualquier juicie ordinario, pues en estos
casos, el interesado, debe presentar su escrito ante la oficialia de partes de la autoridad

competente, solicitando ta declaracion administrativa de nulidad de! registro marcario ilicito.

Las etapas procesales de un juicio ordinario son las de instruccién o expositiva, la
probatoria o demostrativa, la conclusiva, la impugnativa y por tltimo ia de ejecucitn; las cuales se

irdn desarrollando durante el proceso.

Para iniciar una contienda es necesario tener o pretender tener un derecho de propiedad
industrial, es decir, un registro de marca, pues de acuerdo a la ley de la materia, el derecho a su

uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto, esto acorde al art. 87 LPI qus dice:

Art. 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio © en los servicios que presten. Sin embargo, el

usieu v @ 3U UDU BXCIUSIVO 58 oDlene mediante su registro en el Instituto.

Esto significa que un titular de un expediente an trdmite no podria emprender una accion,
puesto que solamente es titular de una expectativa de derecho, entendiendo ésta como la
esperanza de oblener futuras ventajas, ya que sélo hasta la obtencién del registro, habiendo
pasado tanto los examenes de novedad como el administrativo, se constituird el derecho que

encierra la marca,
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Asimismo, es necesario contar con un interés juridico y esto estd sefalado de manera

expresa en la ley. Por ditimo, interés juridico se entiende como 12 prestacidn que se tiene de acudir

a los tribunales para hacer efectivo un derecho desconocido o violado.

En conclusién podemos decir que los requisitos de procedibilidad son tener un registro de

marca y un mnterés juridico.

Las reglas generales del procedimiento estdn contempladas en los articulos 179 a 186 y

las del procedimiente de Declaracion Administrativa se encuentran del articulo 187 al 199 BIS 8 de

la Ley de la Propiedad Industrial.

A continuacitn expondremos las siguientes fases:

A

Interés Juridico.

Los articulos 187 y 188 de la LP, que sa refieren al procedimiento rezan:

Ant. 187. Las solicitudes de declaracién administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién e
infraccidn administrativa que establece esta Ley, se sustanciaran y resclveran con ameglo
Al pranndiminnte ooz T2RLIL Lot wapiune y ad TUnNIIUEUBS GUe esla ey preve, siendo
aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Codigo Federal de Procedimientos

Civiles.

An. 188. El instituto podra iniciar el procedimienio de declaracién administrativa de oficio o

a peticion de quien tenga interés juridico y funde su pretension.

Estos articulos estarian en estrecha relacion con el articulo 1 del Cédigo Federal de

Procedimientos Civiles (de aqui en adelante CFPC) que dice:



49

Ant. 1, Sdlo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en el, quien tenga interés en
que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien

tenga el intereés contrario.

Este interés es un interés de obrar, que debe ser personal y actual, legitimo y
juridico, esto quiere decir que para obrar en juicio, conviene que exista un estado de hecho
contrario a derecho; existe interds cuando hay Ia necesidad de realizar un derecho y sélo
puede lograrse mediante la intervencion de los tribunales. Se podria concluir que la medida

del interés es la medida de la accion; donde no hay interés no hay accion,

Entonces, e primer requisito para la accion, es que sea promovida por una
persona, que ésta tenga interés juridico y que ademas, funde su pretensién; es decir que
se satisfagan todos los requisitos de los articulos 189,190 y 191 de la propia ley. La LPI no
contiene una definicion de lo que es interés juridico, por lo que en este ¢aso opera la

supletoriedad.

Supletoriedad.

En cuanto al tema de la supletoriedad en la LPI cabe destacar que el propic texto
del articulo 187 se desprende gue el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles es
supletorio, en lo que no se oponga. No existe listado posible que comprenda todos los
casos en que la supletoriedad opera; sin embargo, en la practica diaria, se discute cuardo
hay o no hay supletoriedad, ya que en la LPI no s& encuentran figuras que expresamente
contiene el cédigo adjetivo mencionade y viceversa. Es cuestion de explorado derecho,
que la supletoriedad solamente se aplica para integrar una omision de la ley respecto de

instituciones existentas en la ley a suplir, o para interpretar disposiciones en forma que se



50

integre con los principios generales contenidos en otras leyes, Es finalmente, un

mecanismo de coherencia e integracion de la ley.

Requisito de las solicitudes.

El articulo 189 de la ley versa sobre ios requisitos que deben contener las

solicitudes de declaracion administrativa y textuaimente dice:

Art. 189. La sulicitud de declaracidn administrativa que se interponga deberd contener los
siguientes requisitos:

. Nombre del solicitante y, en su caso de su representante;

I Domicilio para oir y recibir notificaciones,

n. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

V. El objeto de la solicitud detaflandolo en términos claros y precisos;
V. La descripcién de los hechos, y
VI Los fundamentos de derecho.

Estos requisitos son basicos en cualquier procedimiento; posiblemente lo que
nacacitard alovina avelicosiie cord ol 2h ol LUl vuliviun, ©9 MBL, YUT THBUIMED YUIBIE Gl
actor que el IMPI ordene y los fundamentos de derecho, que versaria sobre la

identificacion de la conducta presuntamente infractora a los supuestos consignados en el

articulo 213 y 223 de la LPI.

Este precepto no agota todos los datos, documentos y requisitos que debe
contener una solicitud de declaracidn administrativa; falta mencionar las pruebas, el
acreditamiento de la personalidad, el citar jurisprudencia {esta dentro del fundamento de

derecho) en caso de que fuese necesano, etc.



51

Como se apuntd, fue olvidado por el legistador en este apartado, 10 concemniente a
un capitulado de pruebas, otro de medidas cautelares, asi como de solicitar visita de
inspeccion, ademas, sobre que punies deberd versar fa misma. Asimismo, omitié cuales
deben ser los requisitos de la contestacidn (por lo que opera la supletoriedad) y de acuerdo
al articulo 217 1a litis se fija, en 10s casos da infraccién administrativa, una vez concluidos
los plazos de! articulo 209 fraccién IX y 216 y, a mi parecer, al ser supletorio el Codigo
Federal de Procedimientos Civiles cabrian tos apuntes de alegatos en concordancia con el

articulo 344 fraccién VIl de este ditimo ordenamiento.

Un punto a destacar, en cuanto a los procedimientos de oficio serd, en relacién con
la fraccion | de este articulo 189, que el funcionario que actie de oficio, tenga bastante

facultades para ello.

Es de vital importancia destacar que estos no son los Unicos requisitos, puesto que
el articulo 179 obliga a que toda promocion deberia ser presentada por escrito y redactada
en espafiol; si se presentan en idioma diferente al espaficl debera acompafiarse de su
traduccion (omite decir por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia y

en que casos apostillados y legalizados). Asimismo, en el articulo 183 se habla de la firma

de aprovechamientos correspondiente que es obligatoria, ya que de lo contrario se debera
desechar de plano la solicitud. Por otra parte, el articulo 69 y 70 del reglamento de la LP|
afaden a los requisitos anteriormente mencionados el hecho que se debera sefialar la

ubicacién de la empresa, negociacion o establecimiento en donde se estén realizando los
hechos con los cuales presuntamente se esté cometiendo la infraccion y se deberdn

agregar copias ¢ raslado.
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En cuanto al requisito del domicilio {art. 189, fraccion I}, cabria mencionar si este
nuevo domicilio para notificaciones sustituye al manifestado en el expediente de la marca
praviamente, o si s0lo se limita al procedimiento que instituye en ese momento. Asimismo,
€l domicilio debiera ser acorde con lo dispuesto en el anticulo 305 de! CFPC, en el cuat se
consigna que se debe designar casa ubicada en la poblacion en que tenga su sede €l
tribunal, lo cual no acontece en la especie, con esto retardando de manera atroz los

procedimientos,

Las formas de acreditar la personalidad, cuando se presenten las solicitudas por
conducto de mandatario, estan consignadas en el articulo 181 y es posiblemente una de

las cuestiones mas controvertidas de I3 ley y de irregularidades en ios procedimientos.

Recomiendo que siempre sea anexada, ya sea carta poder simple o ratificada o
instrumento notarial en original, dependiendo el caso, ya que, en la practica o que se hace
es presentar el instrumento que acredita la personalidad como prugba, cosa que no es, y
solicitar el cotejo y certificacion con base en el articulo 190 de la propia LPI, lo cual a mi
parecer no es correcto ya que, la personalidad significa en primer lugar, ser persona en
derecho y en segundo lugar la capacidad procesal como la facultad que tiene por mandato
de ley cierlas personas para ejercilar el derecho de accién procesal (por ejemplo los
menores v 08 niehrardne na tisnan acta camasidadl o aoe JHes L enuuse a iU
abogados postulantes se puede hablar de representacion judicial. Hay que recordar lo
contemplado en e! articulo 280 CFPC, que son las reglas del cotejo. Es menester aclarar,
que la Ley de la Propiedad industrial, no exige que los mandatarios sean licenciados en
derecho, lo que a mi parecer seria ulil, y apegado a derecho, ya que de esa forma, los
titulares de los derechos de propiedad industrial podrian tener mayor seguridad de que sus

asuntos seran mejor atendidos por madio de su abogado patrono y se profesionalizaria el

litigio de la propiedad industrial,
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El articulo 182 de la LPI habla de |a representacion comuin, que no tiene mayor

dificultad pues se reguia de forma andloga al litigio civil.

El articulo 183 de la ley de la materia versa sobre ei requisito del domicilio para oir
y recibir notificaciones y senata que deberd ser dentro del termitorio nacional, y que se
debera comunicar al Insfituto cualquier cambio so pena de que las notificaciones se
tendrén como legalmente realizadas, en el domicilio que aparezca en el expediente. A mi
parecer como se menciond anteriormente, deberia aplicarse supletoriamente, pues no se
opone y si redundaria en una expedita imparticién de justicia, el articulo 305 del Cddigo
Federal de Procedimientos Civiles, que ordena que debe designar casa ubicada en la
poblacidn en que tenga su sede el tribunal, para las notificaciones que deban ser
personales. Dado que el IMPI no es autoridad judicial no puede realizar estas diligencias
via exhorto, Otra solucion para acelerar el curso de los procedimientos seria la creacion de
estrados, Unica y exclusivamente para el area contenciosa del IMPI, esto debido a que es
practica usual no ocurrir espontaneamente al Institute a notificarse y las notificaciones
hachas a través de las Delegaciones Federales de SECOF! pueden ser por demés lentas y
ocasionalmente contener vicios que afecten el procedimiento. { LA SECOF| a través de sus
Delegaciones Federales apoya en este sentido al IMPI, ya que este ultimo quedd agrupado

en el sector coordinado por SECOFI ).

En el articulo 191, habla de jo que podria ser una prevencion, al no cumplir alguno
de los requisitos del articulo 189. En este caso el Instituto, podra requerir, por una sola vez,
que subsane la omisién o realice las aclaraciones pertinentes, contediendo un plazo de
ocho dias para ello; si no se complementare, también serd desechada la solicitud.
Asimismo habla de otras causales de desechamiento gue son la falta de documento que
acredite la personalidad o cuando ef derecho de propiedad industrial a tutelar no se

encuentre vigente { es correlativo a lo consignado en &l articulo 325 del CFPC ).
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D Plazos

Ei articulo 184 de la ley de la matena versa sobre fos plazos fijados. Aun cuando la
redaccién del segundo parrafo es deficiente, debemos remitirnos al artficulo 121 del CFPC
que dice que toda notificacion surtira efectos al dia siguiente al que se practique.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo estipulado en el reglamento de la LPt.

E. Pruebas en General,

El articulo 190 de la LPI exige que conjuntamenta con la solicitud deberdn
presentarse todos los documentos y constancias en que funde su accién y ofrecerse las
pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten poslefiormente sdlo seran
admitidas, si tuvieren el caracter de supervenientes y al no definir este caracter nos remite
de nueva cuenta al articulo 324 del CFPC, que las define como aquellas que le sirvan de
prueba contra las excepciones alegadas. por el demandado, los que fueren de fecha
posterior a la presentacion de la demanda y aquellas, que aunque fueron anteriores, bajo
protesta de decir verdad, asevere que no tenia conocimiento de elias.

Por otra parte el mismo articulo 190 de la LPI, en su segundo parrafo habla det cotejo y
certificacion de aguellos documantne avie nhenn on 2ol o U0 Listiuw Y SEEN OTECHIOS
como prueba. Es imporiante tener en cuenta que debe solicitarse una u otra y pagar los

aprovechamientos correspondientes, so pena que sean desechadas esas probanzas.

Al no existir estipulado en la ley un periodo para el ofrecimiento de pruebas, debe
de entenderse que el Unico momento para eflo son la demanda y/o la contestacion y desde

luego puede invocarse |a supletonedad del CFPC en este asunto.



55

El articulo 192 y 192 bis sefialan los medios probatorios, pero esta situacién sera
esludiada con posterioridad. Por ofra parte, también se analizara el articulo 198 que versa

sobre las pruebas que se encuentran en el extranjero.

Emplazamiento.

Una vez satisfechos los requisitos de la solicitud de declaracidn administrativa de
nulidad, el Instituto la notificara al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para

que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

Asimismo, estd contemplada la notificacidn por edictos en el articulo 194,
concediendo un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su

deracho convenga.

Cuando el procadimiento se inicie de oficio, 1a notificacidn se hara en e! domicilio

sefialado en o) expediente que corresponda o por edictos de acuerdo al articulo 196.

. Contestacion.

Fl articita 197 As 1a § DI actablann conles sns Jon poscizhion 2 Sobiaew: v o

escriio de manifestaciones. Se repite el nombre y el del representante, excepciones y
defensas, manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos ds la solicitud,
fundarmentos de derecho, y en los demas le serd aplicable lo dispuesto en el articulo 190
gue habla de que deberé contener todos los documentos en que funde la accién, asi como

las pruebas {esto es similar a lo consignado en el articulo 323 del CFPC).

De acuerdo al articule 199 de la LPI, una vez concluide el plazo para la

presentacion de manifestaciones o en su caso a la prorroga a que se refiere el articulo 198,
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previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran,
la DPPI dictara Ia resolucién administrativa que proceda, siendo ésta en el sentido de
declarar la nulidad del registro marcario posterior, o bien la improcedencia de 1a accién por
estimar que los registros marcarios no son similares en grado de confusién, tomando en
consideracion los productos que protegen, el plblico al cual se dirigen y la confundibilidad

de los signos marcarios.

ta resolucion se notificard a los interesados en el domicilio sefalado en el

expediente o, en su caso, mediante publicacién en los términos del articulo 194 dela LPIL

H. Medidas Cautelares.

Se establece un procedimiento concreto de las medidas cautelares gue pueden

solicitarse dentro del propio procedimiento de declaracién administrativa.

Las medidas cautelares se entienden como "las que autoriza la ley para que el
titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un

titulo ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecucion judicial del

miempa® 68

Sus caracteristicas consisten en que son autébnomas de la existencia del derecho
subjetivo provisicnales, pueden ser promovidas antes de que se inicie el procedimienta ¢
durante la tramitacidn del mismo, debe probarse la necesidad de Ja medida y el derechg
para que se le conceda, ademas de garantizar el pago de dafios y perjuicios, para el caso
de que se declare improcedente; siempre se otorgaran dando la facultad de pedir su

levantamiento, a la persona contra la cuat se dictan, y sin periuicio de tercero.

8% pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. Porrua, México D.F., 1975, p.554
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Las medidas que pueden ser adoptadas par el IMP] estén estipuladas en el articulo

199 bis de la LPI:

Art. 198 bis.- En los procedimientos de declaracién administrativa relativos a la violacion de
alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podra adoptar las siguientes

medidas:

. Ordenar ol retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto de las mercancias que

infrinjan derechos de los tutelados por esta Lay;

0. Ordenar se retiren de la circulacion;

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y
similares gue infrinjan atguno de los derechos tutelados por esta Ley;

¢} Los anuncios, letreros, rotulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por esta Ley;

d) Los utensilios o instrumentos desfinados o utilizados en la fabricacién,
elaboracién u obtencion de cualquiera de los sefialados en los incisos a)b) y

c} .anteriores:

. Prohibir, de inmediato, la comercializacion ¢ uso de los productos con los que se

vicle un derecho de los protegides por esta Ley.

V. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicard conforme a lo

dispuesto en los articulos 211 a 212 bis 2,
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V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensién o el cese de los actos que

constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley;

Vi Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el establecimiento
cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean
suficientes para prevenir o evitar la violacion a los derechos protegidos por esta

Ley.

Si el producto © servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o
prestadores tendran la obligacién de abstenerse de su enajenacion o prestacion a
partir de Ia fecha en que se notifique la resolucion.

lgual obligacidon tendrédn los productores, fabricantes, importadores y sus
distribuidores, quienes serdn responsables de recuperar de inmediato los

productos que ya se encuentren en el comercio.

Es conveniente mencionar que seria aplicable supletoriamente en lo que no se
oponga el articulo 379 y siguientes del CFPC. Las medidas de acuerdo a los articulos 384
y 395 de este ordenamiento se decretaran sin audiencia de la contraparte y se ejecutaran
sin notificacién {lo que sucede en el procedimiento de propiedad industrial). Se debe exhibir
la carantia innal mie anla i Bl lan IR7Y Aciminma om0 2rnll e vy o Ioyaiuad ue 1d
situacion que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que las solicita. A
diferencia de la LPI, que permite &l levantamiento a través de confianza, el CFPC en sus
articulos 389, 392 y 393 no autoriza levantamiento del aseguramienio a través de
confianza. Asimismo conforme al CFPC si no se entabla la demanda dentro del plazo, las
medidas quedaran sin efecto. Es necesario hacer otra vez hincapié que no podran ser
retirados de la circulacion los elementos propios del funcionamiento de la empresa, que no

estén vinculados con la comision de la infraccién (contabilidad, facturas, etc.).
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Las medidas provisionales pueden solicitarse en cualquier momento del

procedimiento, si es que la conducta infractora vuelve a presentarse y esto es por la

amplitud con la que se redactd el precepto, ya que no se refiere a ningin momente

procesal en concreto.

Un error del legislador es que habla de mercancias infractoras, cuando debid de

referirse a mercancias presuntamente infractoras, ya que hasta el momento, s& supone, no

hay una resolucién administrativa,

Para que puedan adoptarse estas medidas, el solicitante debera cumplir con los requisitos

de! articulo 199 bis 1, que a fa lelra dice:

Art. 199 bis 1.- Para determinar la priclica de las medidas a que se refiere el articulo

anterior, el Instituto requerira al solicitante que:

Acredite ser et titular del derecho y cualguiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violacidn a su derecho;

b} Que la viclacién a su derecho sea inminenle;

¢) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten,

pierdan o alteren.

Otorgue fianza suficiente para responder de los dafios perjuicios que se pudieren

causar a la persona en contra de quien s& haya solicitado la medida;

Proporcione  la informacion necesaria para la identificacion de los bienes,
servicios, establecimientos con los cuales 0 en donde se comete la violacién a los

derechos de propiedad industrial.
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La persona confra la que se haya adoptade la medida podré exhibir contrafianza
para responder de los dafios y perjuicios que se causen al solicitante de la misma,
a efecto de obtener su levantamianto.

El Instituto deberd tomar en consideracién la gravedad de la infraccidn y la
naturaleza de la medida solicitada para adoptar la practica de ésta y determinar el

importe de la fianza y contrafianza.

De acuerdo al articulo 74 del reglamento de la LP) se podra requerir la ampliacién de la

fianza.

El instituto deberd tomar en consideracion la naturaleza de la medida solicitada
para adoptar la practica de ésta y determinar el importe de la fianza y contrafianza. Es
importante mencionar, que aun cuando la ley no preve, en caso de levantamiento, es decir
de la modificacién de la medida, debe darse vista a |la parte demandante, para que sefiale

lo que su derecho proceda.

El articulo 199 bis 2 de la LP! determina el plazo de diez dias para manifestar las
observaciones que luviere el afectado respecto de la primera medida y podra el IMPI

modificar los términos de la misma, tomando en consideracion esta observacién.

No se menciona en ningln apartado de ia ley que el IMPI emita decision alguna
sobre las medidas, después de hechas las observaciones por €l demandado y tampoco
menciona un plazo para ello, Ei IMPI modificara ¢ no a discrecionalidad las medidas. Por la
redaccién también parece ser, que el IMPI no esta facultado para dejar sin efectos las

medidas.

El articulo 199 bis 3 de la LP{ nos refiere que en su caso el solicitante de las

medidas sera responsable del page de dafos y perjuicios causados a la persona en contra
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quien se hubiese ejecutado y estos casos serdn cuando la resolucion definitiva haya
quedade firme y se declare que no existid violacion, ni amenaza de violacidn a 10s
derechos del solicitante de la medida, asi como en el caso de que después de solicitadas
las medidas, no se hubiera solicitado la declaracion de infraccion administrativa, dentro de

un plazo de 20 dias contados a partir de la fecha de la ejecucion de 1a medida.

Es ldgico suponer que el demandado puede ejecutar en su favor la fianza otorgada
como garantia de los dafios y perjuicios causados, en los casos arriba mencionados.
Ademas, tendra la opcién de demandar por la via civil el pago de dafios y perjuicios, que se
le pudieran haber causado, cuando la fianza haya sido insuficiente. La fianza debera ser

pussta por el IMPI 2 disposicion del demandado, cuando ta resolucion quede firme.

Al emitirse la resolucién se decidird sobre ¢! levantamiento o definitividad de fas
medidas adoptadas. Por otra parie debe de cuidarse que las medidas no sirvan para violar
secretos industriales o actos que constituyan competencia desleal. Existe prohibicién de
divulgar a terceros la documentacion relativa a la practica de una medida. Por Ultimo, el
Instituto debera siempre conciliar los intereses de los involucrados. Todos estos supuestos

estan consignados en ios articulos 199 bis 5 al 199 bis 8 de la LPI.

En el caso de 1a propiedad industrial v en asnacial da Ine cinnae dictinthrns oo
solicitan las medidas, no por que se carezca de un titulo ejecutivo para ejercitar la accion,
sino por la premura con la que puede ser viclentado su derecho o por que puedan
desaparecer las pruebas y la posibilidad de sufrir un dafo irreparable. Son auténomas del
derecho del solicitante, en un principio pueden tener caracter de provisionales (cuestion
que sera resuelta al emitir la resolucion definitiva); se prueba la necesidad de la medida y

el derecho que la concede y se debe garantizar y es susceptible de levantamiento.
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La fianza debe exhibirse, siempre y en todos los €ases, ya que aun cuando no se
lleve al cabo aseguramiento de bienes, deben de garantizarse los dafios y perjuicios, ya
que, por ejemplo, a un prestador de servicios ademas de poder asegurar papeleria,
folleteria, etc., se le puede prohibir utilizar la marca con |a que presta sus servicios y por

ende es susceptible de sufrir dafios y perjuicios.

Medios Probatorios.

Las probanzas son la parte medular de todo proceso. Hay que recordar para poder
analizar los medios de prueba, lo consignado en los articulos 190 (ya comentado), 192,

192 bis y 198 de la LPI y que marcan |0 siguiente ;

Ant. 192. En los procedimientos de declaracion administrative se admitiran toda
clase de prucbas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio ¢ la
confesion estdn contenidas en documental, asi como las que sean contrarias a la
moral y al derecho. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, para los
efectos de esta ley, se otorgara valor probatorio a las facturas expedidas y a los

inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

EI CFPC en su articulo 87 nos dice que la Autoridad debe recibir todas las pruebas
que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por ia ley, y que no ofendan la
moral o el decoro social; asimismo la ley citada reconoce como medios de prueba, acorde
con el articulo 93 del mismo cédigo adjetivo mencionade los siguientes: 1a confesidn, los
docurmentos publicos, documentos privados, los dictamenes periciales, el reconocimiento
o inspeccion judicial, los testigos, las fotografias, escritos y notas taquigréficas, asi como
todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las

presunciones.
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Como se puede observar la LP| reconoce las mismas, con ia modalidad de que la
confesional y ia testimonial deben estar contenidas en documental, luego entonces dejan
de tener tal caracter, puesto que las caracteristicas de las pruebas mencionadas es la
oralidad en su percepcidn, asi como la espontaneidad e inmediatez de su rendicién por
parte del dedlarante o absolvente; se convierte en una prueba documental. Parece ser que
el iegislador intenté evitar dilaciones en el proceso, ya que es de todos conocido que las
pruebas testimoniales y confesionales son las que requieren para su desahogo de mayor
tiempo. Igualmente que establecer en pocas ocasiones se admitan periciales dado que por

ley el IMP) es perito en la materia {art. 6 LPI).

Por ofra parte, se I8 da también valor prebatorio a las facturas e inventarios, aun

que no da ninguna regla especifica sobre la valuacion de esta prueba.

Hay que recordar ya lo mencionado sobre el cotejo yfo certificacion de los
documentos que obren en los archivos del Instituto, pagando el aprovechamiento
correspondiente, so pena, si no sa realiza, de que la prueba sea desechada. Considero
que el pago debe ser hecho antes de presentar el escrito y presentarlo conjuntamente con
este y que el IMP|, aun cuando pudiera ser una facultad discrecional, no podré requerir )

T u wuanie @ 192 WA UE HISPRUCCION, es1as geben

latall It aate rplnidiieJia
pagarse y adjuntar e! pago al momento de ia presentacion de la solicitud acorde con lo
estipulado en el articulo 79 del Reglamento de |a LPI que dice “el Instituto comisionara a su
personal para la praclica de diligencias de inspeccidn o verificacion de hechos, previo pago

de la tarifa correspondiente.”

En relacidn a la prueba pericial, en ocasiones resulta inutil ofrecerla, ya que en
diversas tesis la autoridad jurisdiccional ha calificado a la autoridad competente en materia

de marcas y patentes como perito, es decir, los funcionarios del IMP1, que tengan facultad
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para resolver, son peritos en la materia, aun cuando existen peritajes, que siguiendo las

reglas contenidas en el CFPC, pudieran ser eficaces para probar un extremo,

Las presunciones, hay que recordar, deben ser estudiadas de oficio y hay que

recordar que las documentales e instrumentales se desahogan por su propia naturaleza.

Las pruebas deben ofrecerse conjuntamente con el escrito inicial o en el de
contestacion, salvo gque sean supervenientes, Asimismo considero que, aun cuando el
texto del articulo 217 de la LPI, se considera fijada la litis con el escrito inicial y de
contestacion, crec que caben, dentro del procedimiento dar vista a las partes de cada uno
de sus escritos y posteriormente se deberd cerrar la instruccidn y pasar los autos para
resolucidn, aun cuando no exista fundamento como tal en la propia ley, puesto que de esta

manera la resolucion se realizara de manera expedita,

Art, 192 bis: Para la comprobacion de hechos que puedan constituir violacidn de
algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de
declaracién administrativa, el Instituto podra valerse de los medios de prueba que
estime necesarios,

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas
arfirinntos 2 0D Jue lacunauiglEnig 1@Ngan acceso como base de sus
pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentacién de
dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podra
ordenar a esta la presentacion de dicha prueba, con apego, en su caso, a las
condiciones que garanticen ia proteccidon de informacion confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor niegue el acceso a pruebas o no
proporcicne pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u
obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podra dictar

resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva ¢ negativa, con base
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en las pruebas presentadas incluyendo los argumentos presentados por quien
resuite afectado desfavorablemente con la denegacidn de acceso a las pruebas, a
condicién de que se conceda a los interesados fa oportunidad de ser oidos

respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Art. 198, Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor no pueda
exhibir dentro del plaze concedido la totalidad o parte de l[as pruebas por
encontrarse éstas en el extranjero, se e podra olorgar un plazo adicional de quince
dias para su presentacidn, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el

sefialamiento respectivo.

La razén de este articulo es basicamente, una equidad procesal, al mismo tiempo
que, adapta el proceso a una realidad, pues concurren en el comercio una gran cantidad
de productos y empresas extranjeras que pueden tener litigios en nuestro pais y
obviamente sus probanzas estén fuera del mismo. El requisito sera que en el escrito inicial

o de contestacién se mancionen y solicite el plazo para su presentacién,

La visita de inspeccitn, como tal, es lo que se conoce en derecho civil como
inspeccidn o reconocimiento judicial, entendiéndose por ella "un acto jurisdiccional que
tisra mor ahisds cos Sl lule levya wonudnisi iy WECIO Y Sensible de alguna cosa o
persona, relacionadas con el litigio. En si misma no es prueba, sino un medio de producir
prueba acerca de los hechos controvertidos *%® Siempre debera lavantarse una acta de |a
misma y podran levantarse plancs o sacarse fotografias. Es importante destacar que hace
prueba plena (art. 212 CFPC). Puede verificarse con o sin la asistencia de las panes,
aunque en materia civil existe previa citacidn. En cuanto a su naturaleza civil, estad
regulacda en los articulos 161 al 164 del CFPC y a diferencia de la LPI, este ordenamiento

si preve que se realice con citacion de las partes.

% paltares Eduardo, op. cit., p. 419.
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En el articulo 207 de la LPI se define asi: "se entiends por visitas de inspeccion las
que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o
comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los
productos, las condiciones de prestacion de los servicios y los documentos relacionados

con la actividad de que se trate”.

Et IMP} tiene amplias facultades de inspeccion y vigilancia, para comprobar €l
cumplimiento de la ley. Es asi como puede requerir informes y datos por escrito, para lo
cual otorga un plazo de quince dias para que sean proporcionades (aungue la ley no lo
estipula, creo que el no hacerlo equivaldria a confesar ciertos heéhos y no existe sancion
en caso de que se abstenga o se niegue el requerido}. Asimismo, puede realizar visitas de
inspeccidn; éstas pueden verificarse en dias y horas habiles y por personal comisionado
por el propio IMP|, previa identificacion y exhibicién del oficic de comisién respectivo;
podran practicarse en dias y horas inhabiles y debera expresarse tal situacién en el propio

oficio de comision. Esto estd consignado en los articulos 203, 204, 205 de la LPI.

Es relevante mencionar, que acorde al arliculo 206 de la LP), los propietarios o
encargados, de los lugares visitados, tendran la obligacién de permitir el acceso al personal
weahaviady, Siellipie que Se cumpian 10s requisitos del articulo 205 de fa misma ley. En
casa de oposicion, el resultado sera que el IMPI impondrd una multa {que solamente es
combatible via de amparo conjuntamente con la instancia de Tribunal Fiscal de la

Federacion).

Al solicitar la visita de inspeccién, el oferente debera incluir los puntos sobre los
cuales deberd versar la visita de inspeccidon, El IMPI tiene la faculiad, de modificar o
adicionar el cuestionario {y en la practica sucede, para evitar que las preguntas o puntos a

desahogar en la visita versen sobre cuestiones de fondo).
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De toda visita de inspeccién deberd levantarse una acta dircunstanciada, en

presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido 1a

diligencia o por el inspector que la practico, si aquélla se niega a proporcionarlos. Esto se

sefiala en el articulo 208 de la LPI. Asimismo, si la persona con quien se entendid la

diligencia se niega a firmar el acta, ésia no afectara su validez (art. 212 de la LPI).

Los requisitos que debera contener toda acta estén contenidos en el articulo 209

de la LPl que a la letra dice:

Art. 209. Enlas actas se hara constar:

Vi

Hora, dia, mes y afio en que se practique la diligencia;

Calle, nimero, poblacién y entdad federativa en que se encuenire ubicado

el lugar donde se practique la visita,

Nomero y fecha del oficio de comisién que la motivd, incluyendo la

identificacion del inspector;

Nombre y caracter de la persona con quien se entendié 1a diligencia;

Nombre y domicilic de las personas que fungieron como testigos, sea que

hubieran sido designados por el visitado o, en su defecto, por el inspector,

Mencion de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de

hacer observacionas al inspecior durante la practica de la diligencia;
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Wil Datos relativos a la actuacion;
Vil Declaracion det visitado, si quisiera hacerla;
IX. Mencion de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de

confirmar por escrito jas observaciones que hubiera hecho en el momento
de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de

diez dias;

X Nombre y firma de quienes intervimieron en la diligencia, incluyendo &
inspector, y en su caso la indicacién de que el visitado se neg6 a firmar el

acta.

Es necesario destacar que cualquier viclacion a estos requisitos puede aparejar la
invalidez del acta. En relacion a la fraccion VI y IX antes citado son relativas a las
garantias de audiencia ya que, tanto en la propia visita, como por escrito, el presunto
infractor puede realizar observaciones, Asimismo, esto significa que ademas de contestar
la propia solicitud se pueden realizar observaciones al acta y acorde con el articulo 210 de
ta ley en cita, fos visitados podran ofrecer pruebas en relacidn con los hechos contenidos
an pl arta Fotn sarnes imdizes 200 Gw webon soonzol @iy s HGANTESIECIONES U
observaciones al acta, como también dar contestacion a la solicitud ( que podra hacerse en

el mismo escrito o en escrito por separado).

Asimismo al realizar las visitas de inspeccién debe estarse a lo establecido en el
articulo 71 del reglamento de la LP1, siendo todos tos puntos de relevancia, pero en
especial que al actor por si 0 por su representante pueden estar presentes en la diligencia

y formular observaciones
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Es muy importante destacar que la Ley de Propiedad Industrial no sedala ningdn
precepto en cuanto a las reglas generales de prueba, asi como tampoco la valoracidn de
las mismas, por lo que deberd aplicarse supletoriamenta, en lo que no se oponga, el
CFPC, y deberan ser valoradas acorde al capitule 1X “Valuacion de la prueba” del mismo
codigo adjetivo mencionado. Por otra parte, el IMPI, no siempre valora los indicios, que
debieran ser considsrados como el concepto de presuncidn. Es importante mencionar que
dado que la LPI no tiene regulacion al respecto, y al estar consignada por la propia ley la
supletoriedad del CFPC, es siempre importante tener en cuenta los titulos cuarto y quinto
de este ordenamiento, en 1o que no se oponga a 1a LPI, asi como sélo acudir a & para las

figuras juridicas que la LP| contempla,

Todo lo anterior resulta digno de tomarse en consideracion, puss los litigios relativos a la
validez de un registro marcaric con respeclo a otro previamente concedido, pueden prolongarse

por un pericdo indeterminado de tiempo, acarreando consigo sus funestas consecuencias.

68) MEDIO LEGAL PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DE NULIDAD.

“omira n doizhinusin yus v ULLY, YA Sed gecretando 1a nulidad o negandola, no existe un
recurso ordinario en la ley de la materia, razon por la cual la inconformidad contra el fallo

administrativo debera hacerse valer ante un juez de distrito, mediante juicio de amparo.”™

Los medios de impugnacién son aquellos instrumentos juridicos consagrados por las leyes

procesales para corregir, modificar, revocar o anular les actos y resoluciones judiciales cuando

™ Rangel Medina, David, Panorama del Derecho Mexicano Derecho fintelecinal, Ed. McGraw-Hill, México,
DF. 1998 p. 79.
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adelecen de diferencias, errores, ilegalidades o injusticias y son procesos autonomos,

Sabemos que Iz Ley de Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que revoque Sus
resoluciones de contienda; por lo que Jas vias procedentes, como mencionamos, es el juicio de

garantias en contra de la resclucion administrativa,

El procedimiento administrativo que se substancia ante e IMPl como autoridad
administrativa se lleva en forma de juicio o proceso, y por tanto, siempre debe Ia autoridad respetar
las garantias individuales de! procedimiento. La Constitucién tutela ef proceso para preservar el
derecho y crear una seguridad en el mismo, buscando asi, conservar el orden juridico
constitucional y por tanto, hacer efectivos mediante un método procesal, las garantias de las

personas en el ambito administrativo.

Las resoluciones del IMPI deben estar motivadas y fundamertadas en la LPI y respetar las
garantias del proceso instituido en cuanto a las formas, los medios de prueba y conviccién, asi
como tener pasibilidad de recurrir a medios de impugnacidn o controles de legalidad, que no tiene
por si mismo. Asimismo deben respetar el principio del debido proceso legal, entendido como aquel
conjunto de condiciones y requisitos de car&cter juridico y procesal que son necesarios para poder

afectar legalmente fos derechos de los gobemnados, es entonces que éstos deben ser oidos y

yonoides o I, 58 5N 25w yanen e us Ui pa,
Es relevante mencionar que si dentro del procedimiento administrativo hay irregularidades
o ilegalidades, es obvio que se puede recurrir al amparo indirecto para reclamar dichas violaciones

{art. 114 . Il Ley de Amparo).

E! término para la interposicién de la demanda de ampare en conira de la declaracién

administrativa es de quince dias, que empiezan a contar desde e! dia siguiente al que se haya
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publicado la gaceta (art. 21 de la Ley de Amparo). La autoridad responsable sefialada deberan ser
todas las direccienes, subdirecciones, jefaturas de departamento que hayan intervenido en tal
resolucién de manera que dicte, promulgue, publique, ordene, ejecuts o irate de ejecutar el acto

reclamado.
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CAPITULO TERCERO.

LA DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION.

1. CASOS DE INFRACCION A LA MARCA: ARTICULOS 213 ¥ 223 DE LEY DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL.

Anteriormente habjamos hecho referencia a la accion de infraccidn como medio juridico
previsto por nuestra legislacion para proteger a un registro marcario. Ahora veremos en detalle

esta dimension de tutela legal del bien constituido por la exclusividad de uso de una marca.

La infraccidon se define como “la contravencién de normas de caracter administrativo

derivada de una accién u omision™

Las leyes administrativas tienden a asegurar el orden publico, otorgando derechos y
obligaciones a los gobermados, cuando estos no respetan las normas de caracter general,
impersonat y abstracto, el Estado interviene para hacer respetar el derecho violado a través de ia

tacultad sancionadora de la administracion puablica.

Las inracciones y los delitos se distinguen por lo siguiente: la infraccién es sancionada por
una autoridad administrativa; el delito, por el poder judicial. El acto u omision que da lugar a ta
infraccion, violenta instituciones de cardcter administrativo; el delito vulnera normas de derecho
penal que tuteian la vida, el honor, el patrimonio, la salud, etc. La infraccion puede ser cometida
tanto por personas fisicas como morales, mientras que el delito Unicamente pueds ser llevado al
cabo por individuos. La infraccién no necesita de elementos de culpabilidad como el dolo yfo culpa;

mientras el delito forzosamente lo requiere, La sancion en caso de infraccién por o

" Diccionario Juridico Mexicanu, Tomo 1-0, Ed Porrua, México, D, 1994, p 17110
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general son multas mientras que en los delitos puede ser la privacion de la libertad.

Las infraccicnes administrativas son el acto u omisién que definen las leyes administrativas
y que no son consideradas delitos, que violan el orden establecido por la Administracion Pablica,

para la consecucion de sus fines.

Considerando que las infracciones son transgresicnes a normas de caracter administrativo,
el poder ejecutivo, a través de la administracion pulblica, impondra la sancién que conforme a
derecho proceda; es entonces cuando la potestad sancionadera es aplicada y consiste en la
facultad de castigar las viclaciones de las leyes administrativas; la autoridad administrativa goza de
jurisdiccién para imponer penas por infracciones a leyes administrativas de cuya vigilancia estan

encargadas aquellas.

£n un régimen de concurrencia econdmica como el nuestro, en donde la competencia la
podemos entender como la relacion entre personas fisicas o morales, que ejercen actividades
econdmicas en forma independiente, por medio de la produccion o la comercializacién de bienes o
la prestacion de servicios similares™, la lucha que emprenden comerciantes y empresarios por
obtener mayores ganancias, desemboca muchas veces en actos de competencia desleal, como lo
es la imitacion de marcas, cuyo objeto s desviar la clientela de un competidor hacia los productos
o servicios de otro. mediante el 1isn de marrag samaiantac an orades ds cnabociin ooomealing 20

que esta habituada a reconocer.”™

Por lo general el uso de una marca de hecho que sea similar a olra previamente utilizada y
registrada para amparar productos o servicios iguales o similares, no es producto de la casualidad,

pues entre mds prestigio vaya adquiriendo un registro marcario mayor sera el nimero de

™ Frisch Philipp, Walter, Comperencia Desleal, Ed. Harla, México, 1996, p 6
™ Sepulveda Cesar, op. cit., pp 231-233
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competidores deseosos de usurparlo con el propdsito de abtener ventajas indebidas a costa de su

titular,

Art. 213,

Vil

Son infracciones administrativas:
Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio
y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia

que esta Ley regula;

Poner a la venta 0 en circulacidn productos u ofrecer servicios, indicando que
estadn protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca
ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccién
después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que

haya quedado firme la declaracion comrespondiente;

Usar una marca parecida en grado de confusién a olra registrada, para amparar

los mismos o simitares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado
fe ronfiiciAn came alomanls 22w oenre Luiiciuigl U UE UNd eNominacidn o
razdn social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones
sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o

servicios protegidos por la marca;

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a
que se refiere el articulo 4° y las fracciones VI, VI 1X, XII, X, XIV y XV del

articulo 90 de esta Ley,
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Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion como
nombre comercial, denominacidn o razdn social 0 como partes de estos, de una
persona fisica o moral cuya actividad sea la produccidn, importacién ©
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del

registro de marca o de Ja persona que tenga facultades para ello;

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen
o induzcan al pablico a confusidn, error 0 engaiio, por hacer creer o suponer
infundadamente;
a) La existencia de una relacion o asociacion entre un establecimiento v
el de un tercero;
b) Que se fabriguen productos bajo especificaciones, licencias o©
autorizacion de un tercero;
¢) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorizacion,
licencias o especificaciones de un tercero,
d) Que el producto de que se trate proviene de un teritorio, region o
localidad distinta at verdadero lugar de crigen, de modo que induzea al

publico a error en cuanto al origen geografico del productor;

Intentar o lograr el proposite de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimientoc de ofro. No estard
comprendida en esta disposicién, la comparacidn de productos o servicios que
ampare la marca con el propdsito de informar al publico, siempre que dicha
comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley

Federal de Proteccién al Consumidor;
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XiX.

Art, 223,

76

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se

aplique;

Ofrecer en venta o poner en circulacidén productos iguates o similares a los que se
aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usé ésta en los mismos sin

consentimiento de su titular;

Ofrecer en venta ¢ poner en circulacién productos a fos que se apligue una marca

registrada que hayan sido alterados;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente

ésta.

Son delitos:
Reincidir en las conductas previstas en las fracciones I} a XXII del articulo 213 de
esta Ley, una vez que la primera sancién administrativa impuesta por esta razén

haya quedado firme-

Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

En el articulo 213 fraccion |, podemos visiumbrar la definicion de competencia desleal,

pero ademds en los demas supuestas de infraccion son también indicios de una competencia

desleal solamente que constrenidos a una figura juridica de ia propiedad industrial en padicular,

con excepeién de otras fracciones como seria la de alteracidn de productos, o la fraccidn XXV, etc.

que engloban los demés supuestos de violacion a la ley de la materia.
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La LP! en su articulo 2 fraccion VI regula ta represion de ia competencia desleal. Los
objetivos de las leyes especiales estan imitados a la proteccion de ciertos derechos especificos en

las mismas y en contra de usurpaciones determinadas.

En materia de competencia desleal, la principal actividad seria el uso ilicito de
denominaciones, signos y avisos comerciales que puedan causar confusion. El uso de estos por el
competlider puede crearle una venlaja inmerecida frente al litular, ya que podria ocasionar perdida

de clientela y perjudicar el prestigio de éste.

Parece ser que, tomando en cuenta las fracciones i y XXV del articulo 213 de la LPI, este
preceplo es enunciativo y no limitativo, pero sin embargo se escapan muchos supuastos que no

pueden englobarse en ninguna de las dos.

El legislador quiso, en cuanto a la fraccién primera, incluir una norma lo mas amplia
posible, y se conslituye esta, en una norma que pudiera alcanzar todos los demas supuestos que
no fueron previstos y que, siendo conduclas lesivas, no pudieran ser sancionadas por no
corresponder con precision a los elementos constitutivos de cada supuesto, aun asi, tienen como
limitante que estas conductas se relacionen con la materia que esla regula, asi como el hecho que,
rualaiar infraenisn comotds O e wernsipiadas e 1ds GEMAs  racciones  del articulo
mencionado, debe reputarse como actos contrarios a los buenos usos y costumbres y por lanto
implicardn consecuentemente competencia desleal. En cuanto a la fraccion XXV del mencionado
aniculo, supone como infracciones las demas viclaciones a |las disposiciones de esta ley que no
constituyan delitos, esto pareceria implicar, ademas de una seguridad como en el caso de Ja
fraccién primera, el hecho que cualquier violacion a la ley, inclusive las hechas por el propio titular
de una marca, en relacioén con su marca misma, significa que se estan cometiendo infracciones. Al
parecer determina como obhgatorias ciertas conductas para |as que no existe sancion expresa ¢

que debieran ser sancionadas al amparo del articulo 214 de la propia ley. Ejemplos de lo anterior,
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serian los articulos 128 (no solamente causando la caducidad de la marca, sino también
cometiendo infraccion), el art. 199 bis 6, el art. 199 bis 7, los art 204 o 206 en caso de realizar las

conductas contrarias.

2. ;QUIEN PUEDE RECLAMAR LA INFRACCION?

Por lo general el uso de una marca de hecho que sea similar a otra previamente utilizada y
registrada para amparar productos o servicios iguales o similares, no es preducts de la casualidad,
pues entre mas prestigic vaya adquiriendo un registro marcario mayor serd el numero de
competidores deseosos de usurparlo con el propésito de obtener ventajas indebidas a costa de su

titular.

Es por esto que consideramos tan importante para {a conservacién del uso exclusivo de un
registro marcario la actitud que adopte su titular, pues sélo si éste se encuentra debidamente
informado de todos y cada uno de los nuevos productos y servicios que ingresan al mercado
tendra conocimiento de las marcas que se encuentran usurpando su registro, pudiendo asi solicitar
la proteccion por parte del Estado, a efecto de que se impida &l uso de las mismas y con elio, el

engafo al publico consumidor y la ergsién de la capacidad distintiva de su marca.

Lo anterior resulta importante para el titular afectado, ya que si por algun descuidc no se
habia percatado del ingreso al mercado de la marca infractora, este podrd solicitar la declaracidn
administrativa de infraccién en el momento que tenga conocimiento de su existencia, pudiendo asi
obtener una resolucion favorable a sus intereses. Sin embargo surge la duda del posible resultado
que pueda llegar a obtenerse si esta accion es ejercitada una vez que el titular afectade ha

tolerade la coexistencia de su registro con la marca del presunto infractor durante un plazo
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considerable,* pues en estos casos el demandado podria alegar un consentimiento tacito de su

marca (derivado del tiempo transcurrido y la interposicién de la solicitud).

Esta cuestién pone de relieve una vez mas la politica marcaria que debe asumir el titular de
un registro marcario que desea preservar la capacidad distintiva de su marca, ya que el oportuno
ejercicio de su derecho es la Unica formula que posee para evitar la degeneracion extintiva del

derecho a |a exclusividad de uso de su registro por ditucion.”™

3. ¢ ANTE QUE AUTORIDAD SE DENUNCIA?

El titular afectado, puede presentar su demanda a la DPPI y optar por solicitar en el mismo escrito
la sjecucién de cualguiera de las medidas precautorias previstas por la ley,76 0 en los casos de
urgencia, solicitar diractamente la ejecucién de dichas medidas y dentro de los veinte dias
siguientes a que ésia se haya ejecutado, presentar fa Solicitud de Declaracion Administrativa de

Infraccién ante al IMPLT

4. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE INFRACCION

ue 1guat torma que la declaracion administrativa de nulidad, el proceso se desarmolla en

forma semejante, o cual expondremos a continuacidn:

A. Requisitos de las solicitudes.

™ Estimamos que &l plazo que tendria que transcurrir para que el uso de la marca infractora pudiera
entenderse como consentimiento ticito es de mas de cinco afios

 Cfr Supra, Adquisicion del Derecho al uso exclusivo, Capitulo 1

 Articulo 199 Bis LP1, La ejecucitn de estas medidas puede solicitarse también ante tribunales federales ¢
inclusive ante locales si la controversia involucra solamente intereses particulares.

7 Articuio 199 Bis 3 LPL
ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTRECA
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Los reguisitos son los mencionados para las declaraciones administrativas en el articulo

189 que como ya vimos son

I Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
II. Domicilio para oir y recibir notificaciones,

. Nombre y domicilio de ja contraparte o de su representante;

HYR El objeto de {a solicitud detallando en términos claros y precisos;
V. L.a descripcion de los hechos, y
VI Los fundamentos de derecho.

Como ya mencionabamos, estos son los requisitos basicos, de los cuales el mas
sobresaliente o importante seria el objeto de la misma, ya que ahi se especifica que es o que el
actor quiere que IMPI haga, ademas de los fundamentos de derecho en los que se puede
encuadrar la conducta probablemente infractora a los supuestos consignados en los articulos 213 y

223 delalPl

Ademds, el solicitante debe exhibir junto con €l escrito de demanda los documentos base
de su accion, el recibo de pago por la tarifa corespondiente y las pruebas necesarias para

acreditar su pretensién, ya que las pruebas que se rindan con posterioridad deberdn ser

. . . 78
Aatarhodas ealm mon bedineoe cordator do ciese, SRIENILD

B. Pruebas en general.

La ley prevé la posibilidad de rendir todo tipo de pruebas (muestras fisicas, fotogréficas,

visitas de inspeccion, dictamenes periciales, etc.), con la Onica salvedad de que las confesionales y

* Articulo 192 v 192 Bis LPI



81

testimoniales consten por eseito, contando la DPPI con amplias facultades para allegarse de los

elementos probatorios que estime pertinentas para la comprobacion de los hechas litigiosas.”

En este sentido, vale la pena recordar que para acreditar la semejanza en grado de
confusién existente enfre dos marcas no resulta necesario aportar como elementos probatorics
dictamenes periciales, tendientes a demostrar dicha semejanza, puesto que su determinacién debe
surgir de la comparacién directa de las marcas involucradas,® lo cual podra ser probado mediante

alguna muestra de la mercancia infractora que se asegure durante Ia visita de inspeccion.

C. Emplazamiento.

La practica mas comun es emplazar al presunto infractor durante la visita de inspeccién,
cuya ofrecimiento se realiza en casi todos los casos de infraccién, por ser esta la mejor prueba

para acreditar la violacion a todo tipo de derechos de propiedad industrial,

D, Contestacidn,

Una vez realizado el emplazamiento junto con la visita de inspeccidn, se concede al
infractor un plazo de diez dias, tanto para que produzca su contestacion, como para que realice

bmm meim =t . .
T R VIV I LV WIVTR PR L P 1L - )

manifestaciones Al anta lavantada diranta s vieita o réazes tos =n

para demostrar |a procedencia de sus excepciones y defensas.

E. Medidas Cautelares.

Para poder poner en préactica las medidas a que se refiere el articulo 199 Bis, el Instituto

requerira a! solicitante que otorgue una fianza suficiente para responder por dafos y perjuicios que

™ Articuto 192-Bis LP
¥ gemanario Judicial de la Federacion, Octava Epoca, t 1 Segunda Parte-1, p 404,



pudiera ocastonar al presunto infractor al solictar tas medidas, y quien a su vez en respuesta a lo
anterior puede solicitar el levantamiento de la medida precautoria mediante una contrafianza,

también suficiente para responder por dafios y perjuicios que dicho levantamiento generase.

Lo anterior encuentra su fundamenta en el articulo 199 Bis 1, descrito en el capitulo antes

visto.

Transcurrido ese plazo, con o sin la contestacién de la parte demandada y habiendo sido
desahogadas todas las pruebas admitidas, la DPPI emitird la resolucidn correspondiente, ia cual,
en caso de ser condenatoria, contendra tanto la sancién administrativa que proceda como la

decision sobre la definitividad de la medida adoptada.m

El importe de la sancibén administrativa serda determinada por la DPPl tomando en
consideracion la gravedad de la infraccion, las condiciones econdmicas del infractor y el caracter
intencional de su conducta, pudiendo ascender hasta la cantidad de 20,000 dias de salario minimo
general vigente en e} Distrito Federal, cantidad que podra adicionarse con impores equivalentes a
500 dias de salario minime general vigente en el Distritc Federal por cada dia que persista la
infraccién, y mulliplicarse en casos de reincidencia, sin que exceda el triple del imporie méximo de

20, 000 dias; y/o con clausura temporal v/o arresto administrativn hasta nor 3R harac

La clausura definitiva puede imponerse en €asos de reincidencia y si el establecimiento
correspendiente ya fue objeto de clausura temporal en dos ocasiones dentro del iapso de dos

afios.

Es importante mencionar que para la indemnizacién de dafios y perjuicios, el tituar

afectado debe promover el juicio civil correspondiente, a efecto de que sean resarcidas las

1 Articulo 199-Bis 5 LPI.



perdidas economicas que la conducta infractora le haya generado, pudiendo reclamar cuando
menos el cuarenta por ciento del precio de venta al publico de cada producto o servicio materia de

la violacion.

Finalmente, resta sefialar que una vez que la resolucién ha quedado firme, el IMP! debe
resolver, con audiencia de las partes, el destino de fa mercancia infraciora asegurada, debiendo

preferir en todo momento el acuerdo de las partes si oste existiess.

En caso de que las partes se hubiesen sujelado a un procedimiento arbitral, ¢ hubiesen
llegado a un convenio, el destino de los bienes serd aquel que sefiale el laudo o el convenio
respectivo. No obstante, si el titular afectado hubiese promovido juicio para la indemnizacidn de

dafos y perjuicios, el IMPI debera poner a disposicién del juez los bienes asegurados.

Si no existiese ninguno de los supuestos anteriores, el IMPI requerird a las partes para que
expongan su propuesia sobre el destino de la mercancia infractora, corriéndole traslado a cada
una de ellas con propuesta de ia oira, a efecto de que de comun acuerdo decidan sobre el destino
de los bienes asegurados. Si ninguna de las propuestas resullase salisfactoria para ambas partes,
la Junta de Gobiemno del IMPI tomara la decision definitiva, la cual podra tener como resultado la
destruccién de los bienes o su donacidn a alguna institucién de beneficencia o de seguridad social,

siempre y cuando no se afecte el interés aqeneral.

5. REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA DECLARACION DE INFRACCION.

De acuerdo al contenido del articulo 69 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial,
en la solicitud de declaracién administrativa de infraccion, se debera mencionar, ademas de los
datos a que se refiere el articufo 189 de la Ley, |la ubicacién de la empresa, negociacidon o

establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan o comercialicen o almacenen los productos o
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se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infraccion

denunciada

En principio es fundamental enfocar un concepto: El resultado de un procedimiento de
declaracién administrativa de infraccién es que la autoridad competente realice una declaracioén en
cuanto a si cierta persona fisica © meral, es o no, infractor de acuerdo a la Ley de la Propiedad
Industrial. Esta resotucidn debe ser motivada y fundamentada legalmente, habiendo considerado
todas las probanzas del caso y dictarse en estricto apego al derecho, basada en 10s principios
procesales de congruencia, motivacién y exhaustividad, es asi cuando puede declararse a una
persona como infractor por las conductas realizadas o negar tal infraccidn por que las conductas
no se adecuan a las hipStesis previstas, Al hacer esta declaracion de que se es infractor, que es 1a
parte medular de la resolucion, y como consecuencia de tal declaracion, se hace tal persona

acreecdora a las sanciones que preve para ello la propia ley de la materia.

Una resolucion det IMPI contiene por lo general, en caso de que se declare la infraccidn jos

siguientes puntos resolutivos:

A) Aquél en que se declara como infractor al que cometio la conducta lesiva.

RY Anudl e donds 28 Sildoiw cw vuiven a teancdl 1 CONQUCTE INfractora so pena de caer

en los supuestos de reincidencia.

C) Aquél en que se trata sobre el destino de los bienes, si es que existié aseguramiento

de mercancia.

D) Aquél que fija una sancién econdmica a través de una multa.



85

E) Aquél por medio del cual se manda notificar a las partes y publicar en la Gaceta de la

Propiedad Industrial.

Como se puede apreciar, el primer punto es el trascendente, puesto que todos los demas

son congecuencia de la declaracién formal de infracgion.

Hay que recordar que la Ley de Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que
revogque sus resoluciones de contienda; por 1o gque las vias procedentes, como vimos
anteriormente, es el juicio de garantias en contra de la resolucién administrativa, y el juicio de
nulidad ante el Tribuna Fiscal de la Federacién, este Oltimo sélo en cuanto a lo tocante a las muitas
impuestas por el IMPI gl infractor considerando que esta tribunal no es competente para dirimir
cuestiones de fonde relacionadas con la propiedad industrial. Es importante destacar que las
resoluciones se consideran definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuande la
interposicién de éste sea optativa, y este es precisamente el caso de la resoluciones dictadas por

el IMPI,

6. SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES SOBRE USURPACION DE LA
MARCA REGISTRADA, ANALISIS DE L.LOS ARTICULOS 213, 214. 223 Y 224 DFE 1 A

LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Art, 213. Son infracciones administrativas:

1 Realizer actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio
y servicios que impliquen competencia desleal y que se refacionen con la materia

que esta Ley reguia;
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Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando que
estan prolegidos por una marca registrada sin que 10 estén. Si el registro de marca
ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccidn
después de un ano de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que

haya quedado firme |a declaracidn correspondients;

Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para amparar

los mismaos ¢ similares productos o servicios que os protegidos por la registrada,

Usar, sin consentimiento de su titular, una marca regisirada o semejante en grado
de confusién como elemento de un nombre comerciat o de una denominacion o
razdn social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones
sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o

servicios protegidos por la marca;

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas ¢ emblemas a
que se refiere el articulo 4° y las fracciones VIIL VI, 1X, XN, XIIL, XIV y XV del

articulo 90 de esta Ley,

Hsar 1ina marra neaviamanta rosiztendn o 220G v yrau T LUTUSION LUITO
nombre comercial, denominacion o razon social o como partes de estos, de una

persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion, importacidn o
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del

registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
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XVl

XIX.
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Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen
0 induzcan al publico a confusién, error o engafo, por hacer creer o suponer
infundadamente
a) La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento y
el de un tercero;
b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o
autorizacion de un tercero;
¢} Que se prestan servicios 0 se venden productos bajo autorizacion,
licencias o especificaciones de un lercero;
d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regiéon o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de mode que induzca al

publico a error en cuanto al origen geografico del producior;

Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, ta
actividad industrial o comerciat o el establecimienio de otro. No estard
comprendida en esta disposicién, la comparacién de productos o servicios que
ampare la marca con el propésito de informar al pablico, siempre que dicha
comparacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términocs de fa Ley

Federal da Proteccién al Consumidor;

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva en productos o servicios iguales o similares a los que ia marca se

aplique;

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o simifares a los que se
aplica una marca regisirada, a sabiendas de que se usé ésta en los mismos sin

consertimienta de su titular;
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XX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplique una marca

registrada que hayan sido alterados;

XXl Ofrecer en venta o paner en circulacion productos a los que se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente

ésia,

Es necesario apuntar que este articulo es enunciativo mas no limitative, ya que

todos los actos que violenten esta ley, se traducen en competencia desieal.

Para determinar y comprender como se tutelan estos preceptos serd necesario

analizar cada una de estas fracciones.

En cuanto a 1a fraccion | del articulo 213 de la LPI que se refiere a la competencia desleal,
as tan amplio que se puede concluir que, cuando se cometen todas las demas infracciones, son

concomitantements conductas gue llevan implicita competencia desleal.

En cuanto a la fracadn Il del mencionado ariculo, nos percatamos que existen varios

supuestos, pero para elios hay que retomar el texto del mismo que a la ietra dice:

it- Poner a Ia venta 0 en circulacién u ofrezcan servicios, indicando que estdn protegidos
por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido
declarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccién después de un aflo de la fecha de
caducidad y en su caso, de la fecha en gque haya quedado firme la deciaracion

correspondiente.

Para que procediera la infraccion, los supuestos deberdn ser que exista una marca

registrada a favor de una persona fisica o moral; gue una persona ajena al titular la esté aplicando
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a productos o servicios y haciendo notar que esta registrada; que haya corrido el lapso de un afio a
partir de que la declaracion administrativa de nulidad o caducidad haya quedado firme. La finalidad
de la leyenda ® es la de hacer notar al publice en general que esa marca ha obtenido la concesidn

de su registro y con ello fos efectos legales que acarrea.

Siempre existird en este apartado un problema de temporalidad ya que del momento en

que se emila la resolucidn a que ésta quede firme puede pasar mucho tiempo,

En cuanto a & fraccidn IV que a la letra se transcribe, encontramos los siguientes

supuestos:

IV- Usar una marca parecida en grado de confusibn a otra registrada, para amparar los

mismos o Similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

Los supuestos serian que exista una marca registrada que ampare ciertos productos y que
una persona ajena al titular use una similar en grado de confusion para los mismos o similares
productos 0 servicios. Aqui se intenta evitar que el publico se confunda. Es necesaric aclarar que
esta fraccion esta intimamente ligada con la fraccidn XVIIl del mismo articulo 213 de la LP;
asimismo es necesario recurrir para la valoracion de esle supuesto a los criterios que existen, en

riantn € ma maren oo slnline ooz S8 SIS00 de vt tueioh, oY@l IGUUS €11 13 Taccion AVt del

articulo 80 y 93 de la propia ley.

En este orden de ideas continuaremos analizando fodas tas fracciones antes citadas:

V- Usar, sin consentimiento de su titlular, una marca registrada o semejante en grado de

confusion como elemento de un nombre comercial o de una denominacion ¢ razoén social, o

viceversa, stempre que dichos nombres, denominaciones 0 razones sociales estén
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relacionados con establecimientos que operen con productos O Servicios protegidos por ia

marca,

Esta fraccién contempla la existencia de una marca regisirada, el uso de la misma por
parte de un tercero ajeno al titular en un nombre comercial, o denominacion social amparando los
mismos productos o servicios. Asimismo, se intenta evitar que el publico consumidor se confunda.
Hay que recordar en esta fraccion que las denominacionas sociales no tienen efectos, como

institucién, generadora de derechos de propiedad industrial.

Vil- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas ¢ emblemas a que se
refiere ef articulo 4° y las fracciones Vi, VIIL IX, XIt, XIif, XiV, y XV del articulo 9¢ de esta

ley;

En esta fraccién lo que verdaderamente se esta tutelando es el orden publico y la moral
pues tanio el articulo 4° como las fracciones mencionadas del articulo 90 seflalan cuales seran los
simbolos, signos, denominaciones, elc., que no son susceptibles de registrarse como marca tales
como los signos oficiales en general, las que reproduzcan nombres, seudonimos, los relativos a
derechos reconocidos por la legislacion de propiedad intelectual, marcas notorias, etc.

Feampartanta mancinnoe on 220s SoofDll guee o ciuuias weasiunes g1 IMEFL gebera de

llevar al cabo las accicnes de oficio, ya que en muchos casos no pudiese astar legitimado el actor.

Viil- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusién como
nombre comercial, denominacion o razén social 0 como partes de estos, de una persona
fisica o moral cuya actividad sea la produccidn, importacién o comercializacién de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplfica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del litular del registro de marca o de la persona que fenga

facultades para elio;
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Esta fraccién es una repeticién de lo enunciado en la fraccion V por lo que los supuestos
$on los mismos y estd intimamente relacionada con las fracciones IV y XVH del mismo articulo ¥ se

puede considerar que existe duplicidad de figuras.

iX- Efectuar, en el gjercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o
induzcan al pdblico a confusidn, error o engafio, por hacer creer o suponer
infundadamente:
8} La existencia de una relacién o asociacién entre un establecimiento y
el de un tercero;
b) Que se fabriquen productos bajo especificacionss, licencias o
aultorizacién de un tercero;
c) Que se prestan servicios 0 se vendan productos bajo autorizacidn,

licencias o especificaciones de un tercero;

Este también es un concepto, como la fraccién | del propic articulo en comento, muy
amplio, ya que no se refiere en forma particular a la violacién de un derecho especifico de

propiedad industrial.

Como en los otros ¢asos, serd necesario un reqistro, v una conducta tal nia al rractar
servicios, fabricar o vender productos hago caer en error, confusidn ¢ engafio al publico

consumidor, por hacer creer una relacién que no existe.

Asimismo, esta fraccion es la disposicidn que mas se aproxima a la proteccion del trade
dress, vestido del negocio, que es la imagen particular y distintiva de un negocio: arquitectura,
cambinacion de colores, aspectos decorativas, vestimenta del personal, que le dan una identidad

propia y gue mediante esta fraccidn puede estar protegido.
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X- Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad
industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard comprendida en esta

disposicion, la comparacion de productos o servicios que ampare la marca con el propdsito
de informar al publico, stempre que dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o

exagerada en los términos de la Ley Federal de Froteccién al Consumidor.

Lo relevante a mencionar aqui es que al no ser competente el IMP! en cuestiones de
publicidad, pareceria que se necesitard un dictamen previo de la Procuraduria Federal de
Proteccién al Consumidor, ademas de que existe una competencia concurrente, ya que ambas

autoridades, pedran sancionar de acuerdo a los supuestos de cada legislacién.

Por otra parte, es menester aclarar que supone un despresligio cualquiera y no

forzosamente en relacion a publicidad comparativa.

XViIli- Usar una marca registrada, sin el consenlimiento de su titular o sin la licencia

respecliva en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

Esta hipotesis fue incorporada como infraccién con las reformas a fa ley de 1994, ya que
anteriormente constituia delito, pero se mantuvo desligado del precepto contemplado en la fraccidn
IV del propio articulo. En mi apinitn estas dos fracciones deberian conformar una sola, para que se
sancionara en la misma forma el uso indebido de marcas iguales 0 parecidas en grado de

confusién.

XiX- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los que se
aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usG ésla en los mismos sin

consentimiento de su titular;
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Se vusiven a repetir los supuestos de una marca registrada, el conocimiento del que la usa
indebidamente de que carece de autorizacién del titular y que comercialice los productos que
ampara la marca registrada. Es importante destacar que el comercializador debe tener
conocimiento que uso de la marca fue sin el consentimiento del titular, es por esto que sedaen la
practica notificaciones extrajudiciales, para que el comercializador asuma la responsabilidad legal ©
cese en |la venta de los productos que indebidamente emplsan la marca. El concepto de “a
sabiendas”

liene come objetivo proteger al comercializador de buena fe, que no tiene 1a capacidad material de

conocer y verificar 1a situacion juridica de los bienes que comercializa © pone en circulacién.

XX- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplique una marca

registrada que hayan sido alterados;

Esta fraccion se refiere a los casos de productos no originales, como es el caso de aceites
de coche o shampoo que aun vendiendose en su empague original, el contenido ha sido alterado.
La finalidad de este supuesto es el impedir que e} publico sea victima de practicas desleales en el
comercia, con ello preservando la funcion de garantia y distintividad que la marca siempre debe
cumplir.

XXI. Ofrerar pn vanta n Aanar e piessdasifo aesdusias o los =0 oo N L Lg area

o ————ra A

registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

En esta fraccién tememos los mismos elementos que las antericres, pero con la
modificacién que significa alterar una marca. Aqui nos podriamos remitir at art. 128 de la LPl en e
cual se sehala que las marcas deben usarse tal y como fueron registradas o con maodificaciones
que no alteren su caracter distintivo. Es asi como muchos presuntos infractores, que son titulares
de marcas, al hacer modificaciones a su propia marca, la hacen parecer a otra con mds prestigio

yfo clientela efectiva con esto haciendo sufrir un menoscabe al titular de la marca afectada.
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XXV- Las demas viclaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.

Esta fraccion es de una gran amplitud y desgraciadamente no hay un criterio de cuales
olras violaciones a esta ley pudieran ser motivo de infraccion. Considero que actitudes como la
violacion al articulo 199 bis 7 de ta LPI o el alterar la marca propia para hacerla parecer a la de otro
titular podrian ser supuestos de tales infracciones. Otra vez estariamos tutelando el orden publico
por que es obligacion del Instituto y de las partes guardar absoluta reserva sobre las medidas que
aplique mientras dure Ja substanciacién de un procedimiento y en el otro caso por que existiria una

franca actitud de competencia desleal.

Por otra parte, conforme esta fraccidn pretende el IMPI fundamentar la imposicién de
mullas por oposicion a las visitas de inspeccion, por violar lo dispuesto en el articulo 206 de ia

propia LPl, lo cual no considero correcto, pero se tratara en el apartado correspondiente.

Hay que recordar que con la Ultima reforma a la ley de la materia, se despenalizaron
muchas conductas intentando con elio que el aparato juridico reaceione de una manera mas répida
y eficaz y remedie prontamente la conducta lesiva. El use de una marca registrada anteriormente
era considerado como delito y la imitacion era considerada como infraccion, esto atendiende a que
e potimaha mAc orous Tn s i yue (d SMENIMUG. LA imitacion se entiende como |a utilizacion
en productos iguales o semejantes a aquellos, objeto de la marca registrada, y de un conjunto de
elementos que un tercero forme a imagen y semejanza de los que integran la marca original. Se
recesita para saber si se esté imitando una marca, un examen atendiendo a las semejanzas y no a
las diferencias. La imitacion quiere lograr una analogia del conjunto de la marca original y debe
existir 1a posibilidad de confusidn. El usc de la marca en tales circunstancias se sanciona como
infracciéon dado que reproduce elementos notables de la marca original gque desea copiar
acompanandolo de olros elementos que pueden ser diferentes. El problema que surge en estos

casos es el riesgo de que exista en la apreciacidon un criterio subjetivo. Como se ha dicho



95

anteriormente, deben analizarse las marcas atendiendo a fas semejanzas y no a las diferencias, se
debe atender al conjunto, deben ser analizadas sucesivamente y no simultaneamente. En el texto

actual desaparecio la palabra imitacion y se repite una y otra vez similar en grado de confusién.

Un punto de interés a destacar en este apartado de infracciones, es el hecho de considerar
que, muchos presuntos infractores han obtenido el registro de marcas confundibles con marcas
famosas o notorias para aplicarla a los mismos similares productos o servicios. Aqui el presunto
infractor cuenta con un respaldo legal, que se constituyé por ia obtencién de tal registro,
justificande su conducta y siendo este la base de su defensa. Lo indicado es seguir por cuenta
separada un procedimiento administrativo de nulidad ya que este proceso tieng como efecto basico

el que los efectos se retrotraeran hasta el momento en que la nulidad tuvo su origen.

Otro punto a destacar es el hecho de que el comercializador sera infractor si pone en
circulacion los productos a sabiendas de que ostenian indebidamente una marca. Se protege al

comercializador y ertonces se presume gue actuan de buena fe.

Las sanciones que se impanen en cumplimiento de esta ley son establecidas en el anticulo

214 de la LP1 que dice:

Art 214, Las infracciones administrativas a esta Ley o demdas disposiciones derivadas de

ellas, seran sancionadas con:

I Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general

vigenta en el Distrito Federal;
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il Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la

infraccion;

11l Clausura temporaf hasta por noventa dias,

v, Clausura definitiva;

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La sancién administrativa “es el castigo que imponen las autoridades administrativas a los
infractores de la ley administrativa. Presupone la existencia de un acto ilicito, que es la oposicién o
infraccién de un ordenamiento juridico administrativo.™ Las sanciones impuestas por el Estado
parecen tener como propdsito el castigar at infractor que no obedece, no cumple la ley mas que
cualquier otra motivacion. Es un grave emror servirse de las multas como sanciones administrativas
como medio de allegarse recursos tributarios ya que estas sanciones deben tener como motivacién

frenar 0 desaparecer las practicas que dafian el interés colectivo,

1 Ag ganrinnac ran om nlooes v Lousaaniv pdid 14 BNICACIA de (8 norma, y 18 amenaza del

poder publico ante su inobservancia.

Hay que recordar los problemas en ¢uanto al fundamento constitucional de la imposicidn
de multas y arrestos, asi como la omisién de la mencién de clausuras y decomisos de mercancias
que derivan del texto del articulo 21 de nuestra Carta Magna. Estos problemas pusden salvarse

tomando en cuenta los ordenamientos por el que fue creado el IMPL, su estatuto y las propias

82 Diccionario Juridico Mexicano, Tomo P-Z., op. cit,, p. 2872,
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facultades consignadas en el articule sexto de la ley, aun cuando es practica comun que se

levanten tales sanciones via amparo.

Las multas se conceptian como “las penas pecuniarias consistentes en el pago al Estado

de una cantidad de dinero "%

Estan previstas como sancion y es aplicable al sujeto que cometio
ung infraccion. Las multas tienen el caracter de sancidn y deben ajustarse estriclamente a la ley;

deben fundarse y motivarse para guardar el principio de legalidad,

Las multas no excederan de 20 mil dias de salario minime vigente en el Distrito Federal ¥
las multas adicionales seran hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo por cada
dia que persista la infraccién. Por otra parte hay que tomar en consideracion lo estipulado por el
articulo 75 del reglamento de la LP1 en relacién al calculo de la multa sobre el salario minimo, en la
fecha de la comisién de la infraccién. Asimismo, hay que tomar en cuenta lo estipulado en el

articuto 78 del mismo ordenamiento legal.

En relacién con el articulo 218 da la LPI, en el caso de reincidencia se duplicaran las
mullas y no podré excederse del triple de fos sefialado en el articulo 214 de la ley. El concepto de

reincidencia io estudiaremos mas adelante.

LI ImPhenia vieu ouiunaniugu Yue esiaolece 1a tfraccion | para la imposicién de multas, a
pesar de que deben de tomarse en cuenta los criterios consignados en el articulo 220 de la propia

LP!, pareciera no proponer ningun fimite a la actuacién de la autoridad administrativa.

"Por olra parte se ha sostenido la inconstitucionalidad de las penas administrativas distintas
a la multa y del arresto.”® Estos casos serian la ¢lausura lemporal o definiliva de establecimientos

comerciales o industriales, suspension del ejercicio de actividades gravadas o autorizadas por el

8 Diccionaro Juridieo Mexicano, Tomo 1-Q, op cit , p 2162
¥ Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, Ed Porrua, 19" edicion, Tomo [1, México D F 1998 p 477
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fisco y otras simiares. Al aceptar el principio del poder sancionador de la administracion publica,
tanto por interpretacion doctrinal de nuestra Carta Magna, asi como por la misma Suprema Corte
de Justicia de la Nacién de manera tacita, deben aceptarse las consecuencias directas de este
principio para imponerle eficacia a las leyes administrativas y combatir su violacion. Se deben
contener lps siguienies requisitos: no ser penas trascendentales y debe estar contenida, la

sancion, en una ley

La clausura significa cerrar el establecimiento por una orden, ya sea administrativa o
judicial, y puede tener el carécler de medida precautoria ¢ de sancidn. Las fracciones Iii y IV del
articulo 214 de la LP! establece que las clausuras pueden ser temporales hasta por noventa dias ©

definitivas.

De acuerdo al articulo 219 de la ley en cita, pueden imponerse en la misma resolucién
tanto muitas como clausuras, es decir, no son excluyentes entre si. La clausura definitiva slo sera
procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado tempeoralmente dos veces dentro del
lapso de dos afos o si dentro de ese mismo plazo reincide el infractor aun cuando haya variado el
domicilio, Existe el argumento que la ¢lausura no debe imponerse simultdneamente con la
notificacién de la resolucion que declara administrativamente una infraccion, puesto que se deja al
aferctadn en actadn da indofeneiie o = 0 L Je capiviauu Ui =000, QUE 13 Clausura es un hecho

consumado, y por tanto la interposicion del ampara resultara ineficiente para combatirla como tal.

El articulo 76 del regtamento de la LP] pareciera no reconocer las clausuras como medida
cautelar ya que dice que se impondrd mediante resolucidn. Asimismo hay gque atenerse a lo
estipulado en el articulo 77 del misme ordenamiento legal. Asimismo el articulo 219 de la propia
ley menciona que las clausuras se impondrdn en la resolucién que resuelva la infraccion y

menciona que la ¢lausura definitiva serd procedente cuando el establecimiento haya sido
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clausurado temporalmente dos veces y dentro del lapso de dos afios si dentro del mismo reincide

en la infraccidn independientemente de que hubiere variado el domicilio,

El arresto administrativo hasta por 36 horas esta inspirado y fundado en el mencionadc
articulo 21 de la Constitucion. No debe ser usado como un medio de apremio pues seria violatorio
de las garantias constitucionales consagradas en el ariculo 16 sino deben agotarse las demas
medidas, para realizarlo. El arresto consiste en la detencién de caracter provisional y se realiza en

luger distinto de! destinado al cumplimiento de las penas de privacion de la libertad.

E! articulo 214 de la LP! esta en estricta relacién con el 220 de la misma ley, que sefiala
que para determinar las sanciones se debera tomar en consideracion el caracter internacional de la
accidn u omisidn constitutiva de la infraccion, las condiciones econdmicas del infractor y la

gravedad de la infraccion en relacion con el comercio, asi como el perjuicio ocasionado al afectado.

Estas sanciones administrativas son independientas (art. 221 y 221 bis de la LPI) de la
indemnizacién que pudiera corresponder por dafios y perjuicios, en términos de 1a legislacion civil y
en los propios tdrminos de la LPI que sefala que dicha indemnizacién nunca sera menor o inferior
al cuarenta por ciento de! precio de venta al publico de cada producto o la prestacién de servicios

que impliquen violacion a los derechos protegidos por |2 ley.

El procedimiento por la comision de una infraccién por naturaleza juridica no es
compatible con la condena de resarcimiento por dafios y perjuicios. Para lograr la indemnizacidn es
necesario instaurar un juicio civil que dé lugar a una sentencia que condene al infractor. Es obvio
que la resolucidn dictada por el IMPI debe estar firme, pues sera €l documento base de la accion
civil. Asimismo podria ser precedente una accidn por dafico moral ya que el uso indebido de una
marca puede dafar la reputacion, créditc comercial, etc., de una empresa, ya que la reputacion, 1a

imagen, el crédito comercial de un comerciante constituyen un bien social de alte valor y cuando es
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dafado puede considerarse como dafio moral puesto que tales bienes son inmateriales y

repercuten en la situacién economica de la empresa reflejandose en dafios patrimoniales.

Las resoluciones administrativas que emite el IMP| constan de las siguientes partes:
antecedentaes, consideraciones y resolutivos. Por lo general los resolutivos son los siguientes: uno
en que se niega o se declara la infraccidn; otro que impone la sancién sea muita, clausura o las
dos, en olro apartade de la resclucion se puede ordenar se abstenga de continuar con la conducta
infractora; otro mas que decide sobre el destino del aseguramiento; olro en el cual se manda
publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial y finalmente el que se comunique la resolucién a
las partes. Por lo general se hace caso omiso a lo astipulado en el articulo 199 bis 4 dela LPlenla

que se pondra a disposicion del afectado fa fianza o contrafianza que se hubiere exhibido.

E! procedimiento de infraccion estd contemplado en la LPL en los siguientes articulos: 215
(que pareciera duplicar el art. 188), 216 (casos gque no ameriten visita de inspeccion, se correra
trastado), 217 (plazos para contestacion), 218 { que es reincidencia y sus consecuencias), 218
{cases de imposicién de clausura), 220 (criterios para la imposicion de sanciones), 221 (la
posibilidad de demandar dafos y perjuicios), 221 bis (cuantificacién de los dafos y perjuicios), 222

(hechos constitutivos de delito).

Eo imeorsooindinls JULIGl yuv iy ot iua wasun B IUs U 110 gXISTIFa sancion. £s1os son
los casos comprendidos en & articulo 92 de la LPI que basicamente contemplan tres supuestos: e}
primero, el uso previo, de buena fe, comprobable e ininterrumpido de una marca, anterior a ia
fecha de presentacion de la marca registrada, que se aplique a los mismos similares productos o
servicios; el segundo comprende el uso de la marca (comercializacién, distribucién, compraventa)
de productos a los que se aplica una marca. Una vez que el propio tilular o la persona tenga
derecho para ello y haya introducido legalmente al comercio tales productos, quedara comprendida
en estos casos la importacién (conocida importaciones paralelas). Este Ultimo supuesto se conoce

como “agotamiento de derechos” que es la imitacién que, de marca habitual, la actividad comercial
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impone al titular, en relacion al ejercicio de las acciones tendientes a preservar sus derechos de
propiedad industrial; el tercer supuesto corresponde a la persona fisica o moral que aplique su
nombre, denominacion o razén social a los productos que comercialice o los servicios que preste, o
lo use como parte de un nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté

acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que los distingan de su homénimo ya registrado.

Ninguna de estas actividades constituira infraccién administrativa o delito.

Los delitos de propiedad industrial estan consignados en el articulo 223 de la LPL.

Art. 223. Son delitos:

i Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXIi del articulo
213 de esta ley, una vez que la primera sancidén administrativa impuesta

por esta razon haya quedado firme;

I Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.

.

Los delitos previstos en este articulo se perseguirdn por querella de parte ofendida.

En un principio es importante hacer la aclaracién, que los delitos de propiedad industrial,
son delitos federales, en cuanto se trata de una materia federal, al amparo del inciso a) de la

fraccion del | del articulo 50 de la Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion, que ordena
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que los jusces federales penales conoceran de los delitos de orden federal , entendiéndose como

tales los previstos en las leyes federales y en ios tratados.

De hecho existe una fiscalia especiat dedicada al manejo de las averiguaciones previas en
materia de propiedad intelectual. Esta fue creada por acuerdo de la Procuraduria General de la
Republica, publicado en ef Diario Qficial de la Federacion el 2 de junio de 1991, y tiens como
objeto investigar y llevar los procedimientos de hechos posiblemente constitutivos de delitos que

marca la LPI.

En cuanto a la fraccion | del citado articulo es fundamental el concepto “reincidencia” el
cual encontramos definido en el segundo parrafo del articulo 218 de la propia ley que dice: *que se
entiende por reincidencia, para los efeclos de esta ley y demas disposiciones derivadas de elta,
cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos

afios siguientes a la fecha en que sa emitié la resolucion relativa a la infraccion.”

Esto significa que de los 25 comportamientos que constituyen infracciones administrativas
definidas en el articulo 213 de la LPI, el comportamiento tipico penal se refiere solo a la
reincidencia de las conductas definidas de la fraccion il a fa XXIi del propio arliculo, y que para la
comision del delitoc es requisito indispensable cometer, con anterioridad, una infraccién

adminietrativn mee hous "SIl satiuungl uNa conducta y que tal resolucién haya quedado firme.

Es entonces que se concluye que el lipo penal sanciona la reincidencia de conductas
infractoras que ya han sido sancionadas, ademas de que podria interpretarse también ¢omo
sancionar penalmente el desacato a la autoridad administrativa, al realizar Ja misma conducta por
la cual se impuso la primera sancidn, y entonces también se protegen, como bienes juridicos, las
rescluciones de la autoridad administraliva a través de sancionar el desacato; y no es asi, sino lo

que verdaderamente se busca proteger es la competitividad empresarial,
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No scn aplicables a fa figura de reincidencia descrita en la Ley de la Propiedad Industrial,
Ios articulos sobre la misma figura contemplados en el Codigo Penal (arts. 20,24,22 y 65), en virtud
del principio de especialidad contenido en el articulo 6 de ese propio codigo, pero si sera aplicable

lo referente al articuto 21 de ese mismo codigo en cuanto al delincuente habitual.

En cuanto a la fraccién |l del articulo 213 de la LP existe un problema de temporalidad, ya
que existe conflicto entre el articuto 223 fraccién |y el articulo 218 por la expresion de “quea haya

quedado firme.*

El Cédigo Federal de Procedimientos Penales (de aqui en adelante CFPP) en su articulo
168 exige como circunstancia de tiempo en que memento se cometit el delito, y esto se refiere al
término de dos afos que se emitié ta resolucién, de lo contrario hay prescripcion de la accién

penal.

Al parecer ambos articulos, el 218 y el 223 fraccién | de la LPI son contradictorios.
Considero que el término debe ser a parlir de que haya quedade firme !a resolucion
independientemente si se ha ejecutado o no, si no fuera asi, es decir, si no estuviera fime pueden
ser violadas garantias de audiencia, ya que la resolucion debe ser definitiva.

Fr rimmtn o I droocidn 11 da onicils 220 Ou a LT “lalsinuar didivas g IOHTIA OOI0S3 Y @
escala comercial” tenemos que la redaccion de este articulo carece de técnica legislativa correcta.
En primer lugar, no especifica que es “falsificar marcas”, es decir no describe los elementos de la
conducta tipica que sean identificables; asimismo hay que recordar que el producto es el vehiculo
de una marca, éste es el que se falsifica; [a falsificacion de la marca solamente es un elemento

para poder definir la reproduccién ilegal de fa misma.,
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A decir del Lic. Mauricio Jalife® la PGR ha interpretado este tipo penal cuando ocurre que
la falsificacion de marcas Gnicamente puede presertarse en relacion a mercancias que el titular
afectado expende en el mercado o en relacién a los servicios que presta y no respecto a lo bienes
0 servicios que no comercializa, ya que de otra manera la falsificacion seria imposible. Es
importante detallar que fa expresion “falsificar marcas” es imprecisa ya que 10 que verdaderamente
se faisifica es el producto que a su vez se distingue indebidamente con la marca de un tercero sin

su autorizacion.

El sefialamiento de doloso es innecasario, ya que, como se determind anteriormente no
existen delitos de propiedad industrial culposos (es decir, el dolo siempre existird de manera
implicita como una constante cuando se emplea una marca registrada de manera ilegal), y més
aun en la falsificacion de marcas en la cual el agente transgresor conoce los derechos tutelados y

las mercancias auténticas.

Finalmente la expresién “escala comercial’ no es un término preciso en idioma espafiol y
por tanio es un término'pooo claro, La escala comercial se alcanza con la sola puesta en
circulacion de los productos respectivos, de acuerdo a lo que es la definicidn de acto de comercio

contenida en el articulo 75, fraccién | del Cédigo de Cemercio.

Anora Dien, 6N el Heglamenio de 1a LPI encontramos que el articulo 62, para efectos del
articulo 130 de |a ley, que trata sobre ta caducidad de los registros, define el uso de marca, cuando
los productos o servicios que elia distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado en el pais bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a
los usos vy costumbres en el comercio; asi mismo se entiende que se encuentra en use cuando se

aplique a productos destinados a la exportacién.

8 yatife Daher, Mauricio, Comeriarivs a lu 1ey de la Propiedad Industrial, Ed McGraw-Hill,
México,D F 1998, p.505
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Ahora bien, creo que este concepto puede indentificarse con lo que quiso expresar et
fegisladar al hablar de escala comeraial, & inclusive podria aseverarse gue lo engloba, por lo que

debiera ser aplicable como cniterio en cuanto a los delitos.

Se deben tener claras las diferencias entre falsificacion, imitacion y usurpacion de las
marcas pero no pueden confundirse con la utilizacion de marcas falsas que es “el comportamiento
que con mayor frecuencia se realiza cuando se afectan los derechos de propiedad industrial..."®

conducta que per se no constituye delito.

Una cuestidn interesante es dilucidar si sélo procede el delito cuando la marca esta
registrada o si lambién incluye las que no lo estan o las que no pueden ser registradas. La
respuesta s negativa pues no es posible, ya que el derecho para su uso exclusivo se obtiene

mediante registro, si no hay constancia del registro, no existe delito alguno.

E! término escala comercial proviene directamente del TLC y se insertd en la ley sin que

tenga u significado preciso v se le puede otorgar el significado de “reproducir |la marca mediante

» 87

una sucesitn ordenada

El articulo 223 de la LPI| en su parte final contempla que estos delitos se persiguen por
querella de parte ofendida. E! Lic. Mauricio Jalife, afirma que los delitos previstos el la LPI se
persiguen por denuncia y explica que lo anterior se traduce en el hecho “de que la averiguacion
previa relativa a los hechos supuestamente delictivos, puede iniciarse con |a denuncia presentada
por cualquier persona y no solo por la comparecencia del afectado o interesado. Como

consecuencia de que se trata de delitos perseguidos por denuncia, una vez que el procedimiento

* Gonzalez-Salas Campos, Rail, Aspecios Penales Relacionades con fa Defensa y Aplicacion efectiva de fos
Derechos de Propiedad Industrial La Protecaon de fos Derechos de Propedad Industrial | ed Themis,
1997 . p 58

" bid P59
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penal se ha iniciado, no tiene relevancia el perdon que el ofendido pueda otorgar al presunto

responsable.”®

Es importante destacar que no existe impedimento alguno para que se tramiten
simultaneamente los procedimientos de solicitud administrativa de declaracion de infraccion y
seguirse la averiguacién previa por la posible comision del delito, tratdndose de los mismos
hechos, ya que la PGR debe siempre investigar la posible comisidn de un deiito cuando se hacen
de su conocimiento tos hechos y en tratandose de los mismos hechos podrian ser calificados tanto
como infraccion administrativa por tratarse de un uso no autorizado y al mismo tiempo configurar el

delito de falsificar marcas, de formas dolosa y a escala comercial.

Es importante mencionar que acorde al articulo 222 de la LPI, si el IMP| después de haber
analizado un expediente de infraccion administrativa advierte la realizacion de hechos que
pudieran constituir alguno de los delitos previstos en la ley, asi lo sefialard en la resolucién, pero

estara obligado a denunciarto por cuestiones de orden publico.

Ei articulo 224 de la LPI contempla cual es la penalidad por ia comisién de ios delitos
previstos en la ley, consistentes tanto en una pena corporal (de dos a seis anos de prisidn) como
una sancién econdémica consistente en multa de 100 a 10000 veces el salario minimo vigente en el
D.F., que como se pueden observar las sanciones econdmicas son la mitad del importe previsto

para las infracciones y no queda duda de que las penas deben ser impuestas de manera conjunta.

Es importante mencionar que existe dentro del Cadigo Federal de Procedimientos Penales
medidas equivalentes a las contenidas en la LP| las cuales prevén que dentro de la averiguacidn
previa se puedan asegurar los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto del misme, para

que no se alteren destruyan o desaparezcan.

8 )alife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, ¢ditorial SISTA, 1998, p. 62.
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Como en el caso de las infracciones y de acuerdo al articulo 226 de la LP) el perjudicado
por cualquiera de los delitos consignados en la ey, podra demandar 1a reparacion y ¢l pago de los

dafios y perjuicio sufrido en los mismos términos del art. 221 Bis de la ley en cita.

En aste tipo de juicios es fundamental que praeviamente se declare por resolucion firme del
IMP} la comisidn de la infraccidn o delito por el Juez Penal, para que esta constituya el documento

base de la accién.

Art. 214, Las infracciones administrativas a esta Ley o demas disposiciones derivadas de

ella, seran sancionadas con:

i. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en
el Distrito Federal,

Il Multa adicional hasta por el imponte de quinientos dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista Ja infraccién;

Hl. Clausura temporal hasta por noventa dias;

V. Clausura definitiva;
V. Arresto administrativo hasta por 38 horas.
Ar. 223 Saon delitos:

Il Falsificar marcas en forma delosa y a escala comercial.

Art, 224, Se impondran de dos a seis afos de prisién y muilta por el importe de cien a diez
mil dias de salario minimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien comela los delitos

que se senalan en el articulo anterior.
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La LPt menciona que las sanciones antes descritas se aplican independientemente de io
que pudiera resultar por la indenmmizacion a los afectados mediante el pago de dafios y perjuicios.
Por supuesto, el pago de dafios y perjuicios se debe hacer valer ante los tribunales federales en
materia civil. En virtud de que el pago de dafos vy perjuicios en muchos casos es dificil de probar,
ya que no se tienen parametros, el legislador mexicano introdujo una formula que consiste en el

astablecimiento de un minimo.

Esta disposicién es nueva, y tiene su razén de ser en el hechc de que anteriormente se
cuestionaba Ia efectividad del derecha potencial a la indemnizacidn de (os dafos y pefjuicios.
Eso significa también que no hay mucha confianza en los procedimientos civiles en el sistema
mexicano, a pesar de lo cual es necesario sefialar que independientemente de lo anterior, es
posible recurrir en forma supletoria a lo dispuesto por los articulos 2108, 2109 y 2110 de! Cédigo
Civil para el D.F., supletoria en materia federal y que se refieren a la definicién de dafo y perjuicio.
Dentro de las ampiias funciones del IMPI también estdn las de realizar inspecciones y |a

requisicion de datos.

Se entiende por visitas de inspeccién las que se practiquen en los lugares en que
fabriquen, almacenen, iransporten, expidan © comercialicen producios o en que se presten
servicios con obintn de avaminar ine neadirdnr 128 2onZiZinms s G uetaniGn UG IS 31 VILIOS ¥ 10S
documentos relacionados con la actividad de que se trate. La visita de inspeccidn, cuyo
procedimiento se establece delalladamente en la LPIl, en caso de que haya infracciones de
caracler administrativo {a que se refiere el art. 213, o algun delito a que se refiere al art. 223}
puede desembocar en un aseguramiento cautelar, dice el articulo 211 (si durante la diligencia se
comprobara fehacientemente la comision de cualquiera de los actos o hechos previstos en los
articulos 213 y 223, el inspector asegurara, en forma cautelar, los productos con los cuales
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantande un inventario de los bienes

asegurados, lo cual hard constar en el agta de inspeccion y se designara como depositario at
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encargado o propietario det establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se

concentraran los productos en el IMPL.

Si se trata de hechos posiblemente constitulives de delitos, el mismo IMPI lo hara constar

en la resolucidén que emita al efecto.
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CONCLUSIONES

Las marcas tienen un valor como aclivos intangibles y autdnomos de las empresas y pueden
ser objelo de compraventa, cesion, licencia de uso, y gravamen, con independencia de todos
los demas activos de la empresa. Cada dia son mayores l0s casos de marcas que pueden
superar el valor global real de |la empresa que representan e, inclusive, convertirse en el mas

preciado de sus activos,

A través de la novedad que debe imprimirse a todo signo marcario, se prolege tanto a los
titulares de marcas previamente registradas o solicitadas para amparar producios ¢ servicios
andlogos, como al publico consumidor, pues la utilizacion de marcas carentes de novedad
acarrean confusién en cuanto a la identidad real y al origen de 1a mercancia que protegen en
perjuicio de ambgs, generando al mismo tiempo practicas lasivas para la vida comercial, como

lo es la desviacion de la clientela.

El Estado otorga y protege el dereche al uso exclusivo de una marca, pues sabe que sblo
mediante la tutela legal de dicho derecho es que su tilular podrd perseguir posibles
usurpaciones a su marca, cumpliendo asi con uno de los fines principales de la legislacion

marcaria: proteger la libertad de eleccion del pablico consumidor.

Con el obhjeto de proteger la novedad de las marcas y con ello, el derecho al uso exclusivo
otorgado al titular de un registro marcario, la Ley de la Propiedad Industrial prevé tres
diferentes mecanismos. a) La iregistrbilidad de la marca cuande su novedad es nula o
insuficiente mediante el examen de novedad; b) La accidn de nulidad conferida al titular de un
registro marcario anterior y vigente, en contra de tedos aquélios que sean semejantes en grado
de confusién y hayan sido otorgados posteriormente por errer 6 inadvertencia de la autoridad;

¢) La accion de infraccién concedida al tilular de un registro marcario para impedir el uso de
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marcas no registradas semejantes en grado de confusion a la suya para amparar productos ¢

servicios analogos en el mercado.

Considero que el sistema de propiedad industrial mexicano puede beneficiarse con alguna de

las propuestas que formularé a continuacién:

a)

b)

<)

d)

Crear e! Tribunal Federal de Propiedad Intelectual, para contiendas tanto de propiedad
industrial como de derechos de autor, que garantice el profesionalisme y la

imparcialidad.

En caso de las declaraciones de infraccidn, las sanciones y consecuencias no pueden
ser ordenadas y ejecutadas, sino hasta que la declaracién esté firme, es decir, que ef
infractor no haya interpuesto juicio de garantias y que haya consentido la misma o gue
en caso de haber presentado la demanda de amparo, la autoridad judicial después de

revisar, confirme la declaracion.

Reglamentar que mercancia pirata sea entregada al titular del derecho viclentado o

que &l intervenga en ia decisidn del destino de la misma.

Ordenar, como parte de la sancién, la publicacién oficial de los fallos definitivos sobre
los procedimientos de propiedad industrial, tanto en el Diario Oficiat de la Federacién,
como en un periodico de amplia circutacion en la localidad sede del negocio victima de
la infraccion, como una forma de resarcir los danos causados al titutar, por practicas

ilicitas.
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e) Reglamentar las consecuencias de las omisiones de los funcionarios en relacion con
las denuncias de hechos qus puedan ser constilutivos de delitos en relacion a las

marcas.

En materia de propiedad industrial, 1as coincidencias no son casuales, siempre hacen suponer

conductas lesivas con practicas de competencia desleal; esto hace imperativo que la tutela de

estos derechos se mejore dia con dia. Esto se pueda lograr con una mayor difusion de lo que

es el sistema marcario mexicano en la comunidad industrial y comercial a través de:

a) Nusvos seminarios y cursos sobre la materia que puedan llegar a un gran sector
productivo.

b) Tener campafias de publicidad sobre 'a materia con mas pericdicidad y en la cual
intervengan diferentes Secretarias, institutos o entidades relacionadas o interesadas en la

materia.
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